TUOMIO 3.9.2010 — ASIA T-472/08

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

3 pdivéand syyskuuta 2010*

Asiassa T-472/08,

Companhia Muller de Bebidas, kotipaikka Pirassununga (Brasilia), edustajinaan
asianajajat G. Da Cunha Ferreira ja I. Bairréo,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asia-
miehenddn A. Folliard-Monguiral,

vastaajana,

* Oikeudenkiyntikieli: englanti.
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jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli

Missiato Industria e Comercio Ltda, kotipaikka Santa Rita Do Passa Quatro
(Brasilia),

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n ensimméisen valituslautakunnan
4.7.2008 tekemdstd padtoksestd (asia R 1687/2007-1), joka koskee Companhia Muller
de Bebidasin ja Missiato Industria e Comercio Ltdan vilisté viitemenettelys,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

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

kirjaaja: E. Coulon,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 22.10.2008 toimitetun
kannekirjelmén,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 9.3.2009 toimitetun
vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 12.5.2009 toimitetun
kantajan vastauksen,
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ottaen huomioon sen, etteivit asianosaiset ole kuukauden kuluessa siitéd, kun niil-
le on ilmoitettu kirjallisen késittelyn padttymisestd, pyytaneet jirjestimadn suullista
kasittelyd, ja padtettyddn ndin ollen esittelevan tuomarin kertomuksen perusteella ja

unionin yleisen tuomioistuimen tyojarjestyksen 135 a artiklan nojalla ratkaista asian
ilman suullista ksittely,

ottaen huomioon kirjallisen kasittelyn aloittamisen uudestaan,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen asianosaisille esittamat kirjalliset
kysymykset,

ottaen huomioon asianosaisten unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 1.3.2010
ja 10.3.2010 toimittamat huomautukset,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Missiato Industria e Comercio Ltda teki 2.12.2003 yhteison tavaramerkin rekisteroin-
tid koskevan hakemuksen sisamarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit
ja mallit) (SMHYV) yhteis6n tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen
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(EY) N:040/94 (EYVL 1994, L 11, 5. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu yh-
teison tavaramerkisti 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009
(EUVL L 78, s. 1)), nojalla.

Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin (jaljempéané haettu tavaramerkki), on alla
esitetty kuviomerkki:

Tavarat, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kan-
sainvilista luokitusta tavaramerkkien rekisteroimistd varten koskevaan, 15.6.1957
tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, poh-
jautuvan luokituksen luokkaan 33 ja vastaavat seuraavaa kuvausta: "Alkoholijuomat
(paitsi oluet)”
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Rekisterointihakemus julkaistiin 27.9.2004 Yhteison tavaramerkkilehden numerossa
39/2004-.

Kantaja, Companhia Muller de Bebidas, teki 27.12.2004 asetuksen N:o 40/94 42 ar-
tiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 41 artikla) nojalla viitteen rekiste-
rointihakemuksessa nimettyjd tavaroita varten haetun tavaramerkin rekister6intia
vastaan. Tam4 vdite perustui etenkin seuraaviin aikaisempiin oikeuksiin (jaljempéna
aikaisemmat tavaramerkit):

— alla esitetty portugalilainen kuviomerkki, jota koskeva hakemus oli jétetty
19.4.1991 ja joka oli rekisterdity 30.3.1993 numerolla 273105 Nizzan sopimuk-
seen pohjautuvan luokituksen luokkaan 33 kuuluvia "alkoholijuomia” varten:

II - 3916



COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS v. SMHV — MISSIATO INDUSTRIA E COMERCIO (61 A NOSSA ALEGRIA)

alla esitetty portugalilainen kuviomerkki, jota koskeva hakemus oli jatetty
10.8.1998 ja joka oli rekisterdity 21.8.2001 numerolla 331952 Nizzan sopimuk-
seen pohjautuvan luokituksen luokkaan 33 kuuluvia "alkoholijuomia” varten:
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alla esitetty tanskalainen kuviomerkki, jota koskeva hakemus oli jatetty 30.6.1995
ja joka oli rekisteroity 10.11.1998 numerolla VR 199803649 Nizzan sopimukseen
pohjautuvan luokituksen luokkaan 33 kuuluvia “sokeriruo’osta valmistettavia li-
kooreja” varten:
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— alla esitetty Yhdistyneen kuningaskunnan kuviomerkkisarja, jota koskeva hake-
mus oli jdtetty ja joka oli rekister6ity 11.10.2000 numerolla 2248316 Nizzan sopi-
mukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 33 kuuluvia "sokeriruo’osta valmis-
tettavia alkoholijuomia” varten:

i

— alla esitetty espanjalainen kuviomerkki, joka oli rekister6ity 22.10.2001 numerol-
la 2354943 Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 33 kuuluvia
"sokeriruo’osta valmistettavia alkoholijuomia (paitsi oluita)” varten:

- [ SPPR T -
BT i 1y et bR T

II - 3918



COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS v. SMHV — MISSIATO INDUSTRIA E COMERCIO (61 A NOSSA ALEGRIA)

alla esitetty itdvaltalainen kuviomerkki, jota koskeva hakemus oli jétetty 29.6.1995
ja joka oli rekisteroity 18.12.1995 numerolla 161564 Nizzan sopimukseen pohjau-
tuvan luokituksen luokkaan 33 kuuluvia "sokeriruo’osta tislaamalla valmistettavia
alkoholijuomia” varten:

alla esitetty Portugalissa yleisesti tunnettu kuviomerkki Nizzan sopimukseen
pohjautuvan luokituksen luokkaan 33 kuuluvia "alkoholijuomia” varten:

Portugalissa yleisesti tunnettu sanamerkki CACHACA 51 Nizzan sopimukseen
pohjautuvan luokituksen luokkaan 33 kuuluvia "alkoholijuomia” varten.
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Kantaja vetosi vditeosastossa siihen, ettd kyseisten tavaramerkkien vililld oli olemas-
sa 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) tarkoitettu sekaannusvaara. Se vetosi
myds kahteen tavaramerkkiinsd, joiden se viitti olevan asetuksen N:o 40/94 8 artik-
lan 2 kohdan c alakohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 2 koh-
dan c alakohta) tarkoitetulla tavalla yleisesti tunnettuja Portugalissa.

Viditeosasto hylkési viitteen kokonaisuudessaan 4.9.2007 tekemailldan paatokselld.
Kantaja valitti 29.10.2007 téstd paatoksestd asetuksen N:o 40/94 57-62 artiklan (jois-
ta on tullut asetuksen N:o 207/2009 58—64 artikla) nojalla SMHV:n sisélla.

SMHV:n ensimmdinen valituslautakunta hylkési tdméan valituksen 4.7.2008 teke-
maélladn paatokselld (jaljempéna riidanalainen paitos). Se katsoi véiteosaston perus-
teluihin yhtyen, ettd kyseisten tavaramerkkien erot sulkivat tdysin pois asetuksen
N:0 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen péitoksen siltd osin kuin siind vahvistettiin vditeosaston
péétos, jolla hyviksyttiin haetun tavaramerkin rekisterdinti

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
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Kantaja luopui unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 10.3.2010 toimittamas-
saan kirjeessd vaatimuksistaan, jotka koskivat riidanalaisen paatoksen muuttamista ja
haetun tavaramerkin rekister6innin mitattomaksi julistamista.

SMHYV vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkéd kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Unionin yleisessd tuomioistuimessa ensimmaiisti kertaa esitettyjen asiakirjojen
tutkittavaksi ottaminen

Kantaja on liittdnyt kannekirjelménsa liitteiksi 9—11 asiakirjoja, jotka siséltdvit va-
laehtoisia vakuutuksia, joilla pyritddn tukemaan viitetta siitd, ettd aikaisemmat sana-
ja kuviomerkit CACHACA 51 ja Cachaga 51 ovat yleisesti tunnettuja Portugalissa (ks.
edella 5 kohta).

SMHYV viittda, ettd jos ndm4 asiakirjat otettaisiin huomioon, ne muuttaisivat riidan
kohdetta siitd, miké se on ollut valituslautakunnassa.

Kannekirjelmén liitteind 9-11 olevia asiakirjoja, jotka on esitetty ensimmaisté ker-
taa unionin yleisessd tuomioistuimessa, ei voida ottaa huomioon. Unionin yleisessi
tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on nimittdin SMHV:n valituslau-
takuntien pédtosten laillisuuden valvonta asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa (josta on
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tullut asetuksen N:o 207/2009 65 artikla) tarkoitetulla tavalla, joten unionin yleisen
tuomioistuimen tehtévéana ei ole tutkia uudelleen tosiseikkoja niiden asiakirjojen va-
lossa, jotka esitetddn ensimmadisté kertaa tdssd tuomioistuimessa. Mainitut asiakirjat
on siis jitettdvd huomiotta ilman, ettd on tarpeen tutkia niiden todistusvoimaa (ks.
vastaavasti asia T-346/04, Sadas v. SMHV - LTJ] Diffusion (ARTHUR ET FELICIE),
tuomio 24.11.2005, Kok., s. I1-4891, 19 kohta oikeuskéayténtoviittauksineen).

Asiakysymys

Riidanalaisen padtoksen kumoamista koskevan vaatimuksensa tueksi kantaja vetoaa
yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka jakautuu kahteen osaan. Ensimmadinen osa
koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista, kun taas toi-
nen osa koskee asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan (josta on tullut
asetuksen N:o0 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohta) rikkomista.

1. Riidanalaisen pédtoksen kumoamista koskevan ainoan kanneperusteen toinen osa,
joka koskee asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan rikkomista

Kuten SMHV perustellusti toteaa, riidanalaisen paatoksen kumoamista koskevan
ainoan kanneperusteen toisella osalla, joka koskee asetuksen N:o 40/94 52 artik-
lan 1 kohdan a alakohdan rikkomista, ei ole kohdetta. Tdssd sddnnoksessd nimittdin
luetellaan suhteelliset mitdttomyysperusteet, jotka koskevat jo rekisterdityd yhteison
tavaramerkkid, jollainen haettu tavaramerkki ei ole.
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Riidanalaisen padtoksen kumoamista koskevan ainoan kanneperusteen toinen osa on
ndin ollen hylattédvé perusteettomana.

2. Riidanalaisen pddtéksen kumoamista koskevan ainoan kanneperusteen ensimmdii-
nen osa, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista

Kantaja arvostelee riidanalaisen padtoksen kumoamista koskevan ainoan kannepe-
rusteen ensimmaisessé osassa, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdan rikkomista, valituslautakuntaa siitd, ettd se arvioi virheellisesti, etta ky-
seisten merkkien viliset erot riittivit estiméén sekaannusvaaran syntymisen kohde-
yleison keskuudessa kyseisillé alueilla, joihin kuuluu Portugali, jonka osalta kantaja oli
vedonnut aikaisempien sana- ja kuviomerkkien CACHACA 51 ja Cachaca 51 yleiseen
tunnettuuteen.

Asianosaisten lausumat

Kantaja esittdd ainoan kanneperusteensa ensimmaiisen osan, joka koskee asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista, tueksi pédasiallisesti seitse-
mén viitettd, joista ilmenee, ettd valituslautakunta tulkitsi virheellisesti titd sddnnos-
td ja vakiintunutta oikeuskayténtod, joiden mukaan kyseisten tavaramerkkien koko-
naisarviointi on suoritettava ndiden merkkien erottavien ja hallitsevien osien valossa,
ja néin ollen sen suorittamaa tarkastelua rasittavat useat virheet.
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Kantaja viittad ensimmaiisessd viitteessddn, ettd valituslautakunta teki virheen, koska
se ei arvioinut sekaannusvaaraa oikean kohdeyleison nakokulmasta ja etenkin, kun se
arvioi, ettd merkityksellinen kuluttajaryhma on suuri yleis6.

Kantaja esittdd toisessa viitteessddn padasiallisesti, ettd valituslautakunta teki vir-
heen, kun se arvioi, ettd aikaisempien tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat oli-
vat "cachaca” ja 751"

Kantaja viittdd kolmannessa viitteessddn, ettd valituslautakunta teki virheen,
kun se arvioi, ettei kyseisistd tavaramerkeistd syntynyt samankaltaista visuaalista
vaikutelmaa.

Kantaja esittdd neljdnnessé viitteessddn, ettd valituslautakunta teki virheen, kun se
arvioi, ettei kyseisistd tavaramerkeistd syntynyt hyvin samankaltaista foneettista
vaikutelmaa.

Kantaja vaittdd viidennessé véitteessdén, ettd valituslautakunta teki virheen, kun se
katsoi, ettd kyseiset tavaramerkit eivit olleet merkityssisélloltadn samankaltaisia.

Kantaja toteaa kuudennessa viitteessddn pédasiallisesti, ettd edelld mainitut virheet
vaikuttivat riidanalaiseen paidtokseen siltd osin kuin ne johtivat siihen, etté valituslau-
takunta katsoi virheellisesti, ettei kohdeyleison keskuudessa ollut sekaannusvaaraa.

II - 3924



26

27

28

29

COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS v. SMHV — MISSIATO INDUSTRIA E COMERCIO (61 A NOSSA ALEGRIA)

Lopuksi kantaja arvioi seitseminnessd viitteessddn, ettd sen esittdmit asiakirjat
riittivéit osoittamaan sen, ettd aikaisemmat sana- ja kuviomerkit CACHACA 51 ja
Cachaga 51 olivat yleisesti tunnettuja Portugalissa, tai ainakin sen, etté niilld oli vah-
va yleinen erottamiskyky téssé valtiossa. Valituslautakunta katsoi virheellisesti, ettd
merkki, jonka yleinen tunnettuus oli néytettéva toteen, oli numero 51 ja ettd tdméin
merkin yleistd tunnettuutta ei ollut néytetty toteen.

SMHYV vaatii kanteen hylkddmista silld perusteella, ettd valituslautakunta on voinut
perustellusti katsoa, ettei esilld olevassa asiassa ole olemassa asetuksen N:0 40/94 8 ar-
tiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tavara-
merkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkia ei rekister6idd, jos sen vuoksi, etté se
on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai
palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleison keskuudessa, jolla aikaisempi
tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara. Sekaannusvaara siséltdd vaaran tavara-
merkin ja aikaisemman tavaramerkin vilisestd mielleyhtymaésta.

Vakiintuneen oikeuskdytdnnon mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleiso saat-
taa luulla, ettd kyseiset tavarat tai palvelut ovat perdisin samasta yrityksesta tai talou-
dellisesti keskendén sidoksissa olevista yrityksistd. Tdmén saman oikeuskdytdnnon
mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, mika késitys
kohdeyleisolld on merkeistd ja kyseessd olevista tavaroista tai palveluista, ottaen
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huomioon kaikki tekijit, joilla on merkitysté esilld olevan asian kannalta, ja etenkin
kyseisten merkkien samankaltaisuuden ja merkkien kattamien tavaroiden tai palve-
lujen samankaltaisuuden vilinen keskindinen riippuvuus (ks. asia T-162/01, Labora-
torios RTB v. SMHV - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio
9.7.2003, Kok., s. I1-2821, 30—33 kohta oikeuskayténtoviittauksineen).

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaa-
ra edellyttdd yhtéd aikaa, ettd kyseiset tavaramerkit ovat samoja tai samankaltaisia
sekd ettd niiden kattamat tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia. Edel-
lytysten on tdytyttiavd samanaikaisesti (ks. asia T-316/07, Commercy v. SMHV —
easyGroup IP Licensing (easyHotel), tuomio 22.1.2009, Kok., s. II-43, 42 kohta
oikeuskaytintoviittauksineen).

Ainoan kanneperusteen ensimmaistd osaa, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 ar-
tiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista, on tutkittava esilla olevassa asiassa edella
28-30 kohdassa esitettyjen periaatteiden valossa.

Kohdeyleiso

Oikeuskdytinnon mukaan sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huo-
mioon asianomaisen tavara- tai palveluryhmén tavanomaisesti valistunut sekd
kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myds otetta-
va huomioon se, ettd keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asian-
omaisen tavara- tai palveluryhmén mukaan (ks. asia T-256/04, Mundipharma
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v. SMHV - Altana Pharma (RESPICUR), tuomio 13.2.2007, Kok., s. II-449, 42 kohta
oikeuskéaytdntoviittauksineen).

Valituslautakunta arvioi riidanalaisen padtoksen 20 kohdassa, ettd kohdeyleisona oli
suuri yleiso, joka koostui portugalilaisista, espanjalaisista, Yhdistyneestd kuningas-
kunnasta olevista, itdvaltalaisista tai tanskalaisista keskivertokuluttajista, joiden ole-
tettiin olevan tavanomaisesti valistuneita sekd kohtuullisen tarkkaavaisia ja huolellisia.

Ensinndkin sekaannusvaaran arvioinnissa huomioon otettavien alueiden osalta on to-
dettava, kuten valituslautakunta on riidanalaisen paatoksen 20 kohdassa perustellusti
todennut ja ilman, ettd tdtd toteamusta on kiistetty, ettd koska aikaisemmat tavara-
merkit ovat kansallisia tavaramerkkejé, kyseiset alueet ovat niiden jasenvaltioiden,
joissa kyseiset tavaramerkit on suojattu, eli Portugalin, Espanjan, Yhdistyneen kunin-
gaskunnan, Itdvallan ja Tanskan alueet.

Toiseksi kantaja viittdd ensimmadisessi viitteessdaidn kohdeyleis66n kuuluvien kulut-
tajien osalta, ettd riidanalaisessa péadtoksessd on oikeudellinen virhe, koska kyseiset
kuluttajat eivit kuulu "suureen yleis66n” vaan ovat ainoastaan nuoria ja keski-ikaisia
kuluttajia. Taltd osin kantaja huomauttaa, ettd se on nayttinyt SMHV:ssa kaydyssa
menettelyssi toteen, ettd kyseinen yleisd, lapsia ja vanhuksia lukuun ottamatta, naut-
tii cachaga-juomaa.

Haetun tavaramerkin ja aikaisempien tavaramerkkien kattamat tavarat kuuluvat esil-
13 olevassa asiassa luokkaan 33, johon sisdltyvit Nizzan sopimukseen pohjautuvan
luokituksen mukaan alkoholijuomat (paitsi oluet)” Aikaisemmat Tanskassa, Yh-
distyneessd kuningaskunnassa, Espanjassa ja Itdvallassa rekister6idyt tavaramerkit

wn »

on rekisterdity ainoastaan “sokeriruoosta valmistettavia likooreja’, “sokeriruo’osta
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tislaamalla valmistettavia alkoholijuomia” tai "sokeriruo’osta valmistettavia alkoho-
lijuomia” varten.

Kantaja huomauttaa pédasiallisesti, ettd se kayttdd aikaisempia tavaramerkkejé aino-
astaan tietyntyyppisen Brasiliassa sokeriruo’'osta valmistetun alkoholijuoman tai li-
koorin eli cachacan markkinoimiseen ja ettd on syyta olettaa, ettd Missiato Industria
e Comercio tulee myos markkinoimaan haetulla tavaramerkilld varustettua cachacaa,
kun otetaan huomioon se, etté se jo markkinoi kyseiselld tavaramerkilld varustettuja
tdmaénkaltaisia tavaroita.

On kuitenkin todettava, ettd kyseisiin tavaramerkkeihin perustuvat oikeudet tai oi-
keudet, jotka voivat perustua niihin, koskevat kutakin tavara- tai palveluryhmés,
jonka osalta ndma tavaramerkit ovat suojattuja, tai kutakin rekisteréintihakemuksen
kattamaa tavararyhmaid. Kyseisten tavaramerkkien haltijoiden suorittamat kaupalli-
set valinnat tai kaupalliset valinnat, joita ndma voivat suorittaa, ovat tekijoita, jotka
on erotettava nditd tavaramerkkeji koskevista oikeuksista, ja ne voivat muuttua, kos-
ka ne riippuvat ainoastaan kyseisten tavaramerkkien haltijoiden tahdosta. Niin kauan
kuin kyseisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden luetteloa ei muuteta, téllaisilla
tekijoilla ei voi olla kohdeyleis66n mitéén sellaista vaikutusta, joka otettaisiin huo-
mioon siind vaiheessa, kun arvioidaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b ala-
kohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran olemassaoloa (ks. vastaavasti asia T-286/03,
Gillette v. SMHV — Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), tuomio
13.4.2005, 33 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

Kun otetaan huomioon se, ettd tavarat, joiden osalta aikaisemmat tavaramerkit ovat
suojattuja, ja haetun tavaramerkin rekisterdintihakemuksen kattamat tavarat ovat
péivittdistavaroita eli niita ei ole suunnattu erikoistuneelle yleisolle, valituslautakunta
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on perustellusti todennut riidanalaisen paidtoksen 20 kohdassa, ettd merkitykselliset
kuluttajat ovat portugalilaiset, espanjalaiset, Yhdistyneestd kuningaskunnasta olevat,
itdvaltalaiset tai tanskalaiset keskivertokuluttajat, joiden oletetaan olevan tavanomai-
sesti valistuneita seké kohtuullisen tarkkaavaisia ja huolellisia.

Vaikka alkoholijuomia, joihin kuuluvat sokeriruo’osta valmistettavat alkoholijuomat,
myydédn ravintoloissa tai baareissa erityisesti cocktailjuomina kuten caipirinhana ja
vaikka tietyt kyseisid juomia koskevat mainoskampanjat kohdistuvat erityisesti nuo-
riin aikuisiin ja keski-ikdisiin, nditd juomia myydéaén kuitenkin tavallisesti tavanomais-
ten jakelukanavien kautta eikéd niitd myyda pelkéstddn erikoisliikkeissd vaan myds
suurissa valintamyymaéloissd, joten ne ovat suuren yleison saatavilla (ks. vastaavasti
yhdistetyt asiat T-81/03, T-82/03 ja T-103/03, Mast-Jagermeister v. SMHV — Licorera
Zacapaneca (VENADO kehyksessi), tuomio 14.12.2006, Kok., s. II-5409, 82 kohta).
Lisdksi riidanalaisen péétoksen 41 kohdassa mainituista kantajan SMHV:ssa esitté-
misté asiakirjoista nrot 1 ja 2 kéy ilmi, etté aikaisemmilla portugalilaisilla tavaramer-
keilla varustettuja tavaroita myydaén elintarvikkeiden véhittdiskaupassa, muun mu-
assa supermarketeissa.

Siitd kantajan viitteestd, jonka mukaan valituslautakunta ei ole nimenomaisesti mai-
ninnut riidanalaisessa péaidtoksessd, ettd kohdeyleis6 on muodostunut ainoastaan ai-
kuisista kuluttajista, on riittdvda todeta, ettd alkoholijuomien myyminen lapsille on
yleisen edun perusteella yleisesti kiellettyi ja ettd siten kohderyhmad rajoittuu ndiden
tavaroiden osalta suoraan lain nojalla aikuisiin kuluttajiin. Riidanalaisessa paatokses-
sd ei ole mitddn sellaista, minké perusteella voitaisiin katsoa, ettéd valituslautakunta
olisi jattinyt ottamatta huomioon kunkin jésenvaltion keskivertokuluttajan, johon
ndhden se arvioi sekaannusvaaran olemassaoloa, ikdén liittyvat lakisddteiset rajoituk-
set ja ettd niiden huomioon ottamatta jattdminen olisi vaikuttanut valituslautakun-
nan tekemé&én arviointiin.
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Kantajan ensimmadinen viite, joka koskee valituslautakunnan tekemdi virhettd koh-
deyleison, sellaisena kuin tdmé on maédritetty riidanalaisen paatoksen 20 kohdassa,
médrittdmisessd, on néin ollen hyléttava.

Tavaroiden samankaltaisuus

Vakiintuneen oikeuskdytdnnon mukaan kyseisten tavaroiden tai palveluiden saman-
kaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki niiden véliseen suhteeseen
liittyvit merkitykselliset tekijat. Néihin tekijoihin kuuluvat erityisesti tavaroiden ja
palveluiden luonne, kayttotarkoitus, kiyttotavat seka se, ovatko ne keskenéén kilpai-
levia tai toisiaan tdydentédvid. Huomioon voidaan ottaa myos muita tekijoitd, kuten
kyseisten tavaroiden jakelukanavat (ks. asia T-443/05, El Corte Inglés v. SMHV —
Bolafios Sabri (PiraNAM disefio original Juan Bolafios), tuomio 11.7.2007, Kok.,
s. [1-2579, 37 kohta oikeuskéytintoviittauksineen).

Kun tavarat, joiden osalta aikaisempi tavaramerkki on suojattu, siséltavit rekiste-
rointihakemuksen kattamat tavarat, kyseisten tavaroiden katsotaan olevan samo-
ja (ks. edelld 14 kohdassa mainittu asia ARTHUR ET FELICIE, tuomion 34 kohta
oikeuskéaytdntoviittauksineen).

Kantaja ei kiistd valituslautakunnan riidanalaisen paiatoksen 22 ja 36 kohdassa te-
kemdd arviointia, jonka mukaan tavarat, joiden osalta aikaisemmat tavaramerkit
ovat suojattuja, ovat samoja kuin rekisterdintihakemuksen kattamat tavarat, kun
otetaan huomioon se, ettd ndmé viimeksi mainitut tavarat siséltavit aikaisempien
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tavaramerkkien kattamat tavarat (tai sisdltyvat niihin)” Valituslautakunnan tekemé
arviointi on vahvistettava edelld 44 kohdassa mainitun oikeuskéytdnnon mukaisesti.

Merkkien samankaltaisuus

— Erottavat ja hallitsevat osat

Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten merkkien ulkoasun, lau-
suntatavan tai merkityssisdllon samankaltaisuuden osalta perustuttava merkeista syn-
tyvédn kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottavat
ja hallitsevat osat. Silld, miten kyseisten tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja
mieltdd tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys mainitun vaaran kokonaisarvioinnissa.
Keskivertokuluttaja mieltda tavaramerkin tavallisesti yhtend kokonaisuutena eik tar-
kastele sen eri yksityiskohtia (ks. asia C-334/05 P, SMHV v. Shaker, tuomio 12.6.2007,
Kok., s. I-4529, 35 kohta oikeuskéyténtoviittauksineen).

Jotta tavaramerkin osan erottamiskyky voidaan arvioida, on arvioitava sitd, missa
maédrin tavarat, joita varten tavaramerkki on rekisteroity, voidaan tdmén osan pe-
rusteella tunnistaa tietysta yrityksestd perdisin oleviksi ja siis erottaa ndma tavarat
muiden yritysten tavaroista. Téssd arvioinnissa on otettava huomioon erityisesti
kyseisen osan ominaispiirteet sen kysymyksen osalta, onko se milldén tavalla kuvai-
leva niiden tavaroiden kannalta, joita varten tavaramerkki on rekisteroity (ks. asia
T-153/03, Inex v. SMHV — Wiseman (Lehménnahkan esitys), tuomio 13.6.2006, Kok.,
s. 1I-1677, 35 kohta oikeuskéytdntoviittauksineen ja asia T-242/06, Cabrera Sanchez
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v. SMHV - Industrias Carnicas Valle (el charcutero artesano), tuomio 13.12.2007,
51 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

Kahden tavaramerkin vilisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen,
ettd huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osista ja etté sitd
verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Téllainen vertailu on sitd vastoin syytd suorittaa
tarkastelemalla kutakin kyseessd olevaa tavaramerkkid yhtena kokonaisuutena, mika
ei sulje pois sitd, ettd kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkist jaa asi-
anomaisen yleison muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavara-
merkin osista (ks. edelld 46 kohdassa mainittu asia SMHYV v. Shaker, tuomion 41 koh-
ta oikeuskaytdntoviittauksineen). Ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin
osat jadvit merkityksettomiksi, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan
osan perusteella (edelld 46 kohdassa mainittu asia SMHYV v. Shaker, tuomion 42 kohta
ja asia C-193/06 P, Nestlé v. SMHYV, tuomio 20.9.2007, 42 kohta, ei julkaistu oikeusta-
pauskokoelmassa). Asia voi olla ndin muun muassa silloin, kun kyseinen osa pystyy
yksin hallitsemaan kohdeyleison muistiin jadvéa tavaramerkkid koskevaa mielikuvaa
sellaisella tavalla, ettd kaikki muut tavaramerkin osat jadvit merkityksettomiksi ta-
varamerkistéd syntyvéssd kokonaisvaikutelmassa (em. asia Nestlé v. SMHYV, tuomion
43 kohta). Unionin tuomioistuin on tdsmentényt, etté se, ettd osa ei ole merkitykse-
ton, ei tarkoita sitd, ettd se on hallitseva, samoin kuin se, ettd osa ei ole hallitseva, ei
tarkoita lainkaan sitd, ettd se olisi merkitykseton (em. asia Nestlé v. SMHYV, tuomion
44 kohta).

Kun tavaramerkin tietyilld osilla kuvaillaan tavaroita ja palveluita, joiden osalta tava-
ramerkki on suojattu, tai rekisterdintihakemuksen kattamia tavaroita ja palveluita,
nédiden osien erottamiskyvyn on katsottava olevan heikko tai jopa hyvin heikko (ks.
vastaavasti asia T-363/04, Koipe v. SMHV — Aceites del Sur (La Espaiiola), tuomio
12.9.2007, Kok., s. II-3355, 92 kohta ja edelld 47 kohdassa mainittu asia el charcute-
ro artesano, tuomion 52 kohta oikeuskaytéintoviittauksineen). Ndiden osien voidaan
useimmiten katsoa olevan erottamiskykyisid ainoastaan sen yhdistelmén perusteella,
jonka ne muodostavat tavaramerkin muiden osien kanssa. Yleiso ei yleensa pida ta-
varamerkin kuvailevia osia niiden heikon tai jopa hyvin heikon erottamiskyvyn takia
hallitsevina tavaramerkistd syntyvissd kokonaisvaikutelmassa paitsi silloin, kun ne
voivat muun muassa sijaintinsa tai kokonsa vuoksi hallita yleison mieltdmistapaa ja
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jaad4 tdimén muistiin (ks. vastaavasti edelld 47 kohdassa mainittu asia el charcutero
artesano, tuomion 53 kohta oikeuskéytintoviittauksineen ja asia T-7/04, Shaker v.
SMHYV - Limifnana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), tuomio
12.11.2008, Kok., s. I1-3085, 44 kohta oikeuskéyténtoviittauksineen). Téma ei kuiten-
kaan tarkoita sitd, ettd tavaramerkin kuvailevat osat jaisivit valttdmétta merkitykset-
tomiksi tavaramerkistd syntyvissd kokonaisvaikutelmassa. Taltd osin on erityisesti
tarkasteltava, pystyvitko tavaramerkin muut osat yksin hallitsemaan kohdeyleison
muistiin jadvaid tavaramerkkid koskevaa mielikuvaa (ks. edelld 48 kohta).

On my0s muistutettava, ettd sanamerkin ja kuviomerkin ulkoasun samankaltaisuus
voidaan todentaa, koska niilld kahdella tavaramerkkityypilld on graafinen muoto,
joka voi luoda visuaalisen vaikutelman (ks. asia T-359/02, Chum v. SMHV - Star TV
(STARTYV), tuomio 4.5.2005, Kok., s. I1-1515, 43 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).

Valituslautakunta katsoi riidanalaisen paatoksen 24 kohdassa, ettéd aikaisemman por-
tugalilaisen sanamerkin hallitseva osa oli sana “cachaga’, koska se oli sijainniltaan
ensimmadinen ja koska merkin alkuosa vaikuttaa oikeuskdytdnnon mukaan yleensd
kuluttajaan voimakkaammin kuin merkin loppuosa.

Valituslautakunta katsoi riidanalaisen paatoksen 25 kohdassa, ettd aikaisempien ku-
viomerkkien hallitsevat osat olivat keskelld oleva kuvio-osa, joka kisittdd numeron
51, joka on kirjoitettu valkoisin kirjaimin ympyréén, joka on puoliksi asetettu leve-
d4n nauhaan, joka ulottuu merkin reunasta toiseen, sekd tdman kuvio-osan ylapuo-
lelle kirjoitettu sana, joka on aina "cachag¢a” lukuun ottamatta Portugalissa numerolla
273105 rekisteroityd tavaramerkkid, jossa tdmé sana on “pirassununga”. Ndiden osien
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hallitsevuus johtuu niiden sijainnista ja siité, ettd ne ovat suurempikokoisia kuin ky-
seisten tavaramerkkien muut osat.

Valituslautakunta arvioi riidanalaisen paatoksen 26 ja 27 kohdassa, ettd sana "cachaga”
oli aikaisempien Espanjassa, Yhdistyneessd kuningaskunnassa, Itdvallassa ja Tans-
kassa rekisterdityjen tavaramerkkien erottava osa, koska espanjalaiset, Yhdistynees-
td kuningaskunnasta olevat, itdvaltalaiset ja tanskalaiset kuluttajat pitivat tatd sanaa
mielikuvituksellisena. Tdma4 sana oli kaikilla niilld alueilla jopa kyseisten merkkien
erottamiskykyisin osa, koska yhtdilta se vaikutti sanaosana voimakkaammin kulut-
tajaan kuin siihen liittyvé kuvio-osa, silld yleisolld ei ole tapana analysoida merkkeja
ja yleison on helpompi viitata merkkiin kiyttdmalld sen sanaosaa, ja koska toisaalta
numeroiden luontainen erottamiskyky on védhdinen, kun otettiin huomioon se, ettd
numeroilla "viitataan yleensd muun muassa tavaroiden lukumaérédn, niihin liittyviin
ajanjaksoihin ja niiden tilaukseen ja ettéd ndin ollen kuluttajat eivét ole tottuneet pité-
maédn niitd tavaramerkkeind” Lisaksi kaksinumeroisia lukuja kiytetdédn yleensd osoi-
tuksena tietyistd "alkoholijuomien” ominaisuuksista kuten alkoholipitoisuudesta tai
kypsymiseen tarvittavasta ajasta.

Lisdksi valituslautakunta arvioi riidanalaisen paatoksen 26-28 kohdassa, ettd sanat
“cachaca” ja "pirassununga” eivit ole erottamiskykyisid Portugalissa, jossa keskiver-
tokuluttaja mieltdd ne termeiksi, joilla kuvaillaan kyseisten tavaramerkkien katta-
mien tavaroiden kaltaisia tavaroita ja sitd "paikkaa Brasiliassa’, joka vastaa tavaran
valmistuspaikkaa.

Valituslautakunta paitteli riidanalaisen padtoksen 28 ja 29 kohdassa, ettd aikaisem-
pien Espanjassa, Yhdistyneessd kuningaskunnassa, Itdvallassa ja Tanskassa rekiste-
roityjen tavaramerkkien hallitseva ja erottamiskykyisin osa oli "cachaga’, kun taas ai-
kaisempien portugalilaisten sana- ja kuviomerkkien erottamiskyky perustui "niiden
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osien” yhdistelméén tai niiden "kaikkein hallitsevimpiin osiin” eli "cachaga 51:een” tai
"Pirassununga 51:een’, kun otettiin huomioon seké se, ettd sanat "cachaca” tai "piras-
sununga” ovat portugalilaisen kuluttajan ndkokulmasta kuvailevia, ettd se, ettd kaksi-
numeroisten lukujen erottamiskyky on vihdinen alkoholijuomien osalta.

Kantaja esittdd toisessa viitteessddn pédasiallisesti, ettd valituslautakunta on tehnyt
virheen, kun se on arvioinut, ettd osa "cachaca” on aikaisempien tavaramerkkien
hallitseva ja erottava osa. Sana "cachaga” ei ole kantajan mukaan luonnostaan erot-
tamiskykyinen, koska se on kuvaileva sekéd portugalilaisten ettd espanjalaisten, Yh-
distyneestd kuningaskunnasta olevien, itdvaltalaisten ja tanskalaisten kuluttajien na-
kokulmasta. Sekaannusvaaraa on kantajan mukaan arvioitava ainoastaan osien ”51”
ja 761’ jotka liittyvit tai voivat liittyd sanaan cachaca, osalta.

Niin ollen on seuraavaksi siirryttédvéd vertailemaan kyseisid tavaramerkkeja selvit-
tdmalld ensiksi kunkin aikaisemman tavaramerkin ja toiseksi haetun tavaramerkin
mahdolliset hallitsevat tai merkityksettomiit osat.

Aikaisemman portugalilaisen sanamerkin osalta on todettava, ettd se muodostuu
kahden osan, joista ensimmaéinen on sana "cachacga” ja toinen "51’; yhdistelmasta.

On riidatonta, ettd portugalilainen keskivertokuluttaja mieltdd sanan “cachaga” alko-
holijuomaa eli sokeriruo’osta valmistettavaa vikevad alkoholijuomaa puhtaasti kuvai-
levaksi sanaosaksi.
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Numero 51 vaikuttaa hénestd mielivaltaiselta numero-osalta aikaisemmassa portuga-
lilaisessa sanamerkisséd. Valituslautakunta on kylld katsonut riidanalaisen paitoksen
27 kohdassa, ettd numeroiden, erityisesti kaksinumeroisten lukujen, luontainen erot-
tamiskyky on vdhdinen, koska niité kiytetdédn yleensé osoituksena tiettyjen tavaroiden,
muun muassa alkoholijuomien, ominaisuuksista, ja ettd kuluttajat eivit ole tottuneet
pitdmédn niitd tavaramerkkeini. Kuten kantaja perustellusti toteaa, valituslautakunta
on kuitenkin jattanyt ottamatta huomioon sen seikan, ettd kohdeyleis6 ei voi valitto-
masti mieltdd numeroa 51 kyseisen tavaran tiettyd ominaisuutta kuvailevaksi, koska
tdmé numero ei liity aikaisemmassa portugalilaisessa sanamerkissd mihinkéddn niisté
yksikoistd, joilla yleensd mitataan alkoholijuomien tiettyd ominaisuutta kuten alko-
holipitoisuutta, maarda tai kypsymiseen tarvittavaa aikaa. SMHYV sité paitsi katsoo
vastineessaan, ettd "arvo, johon numeroilla [51 ja 61] viitataan, on tuntematon”.

Vaikka on totta, ettd valituslautakunta on mééritellyt riidanalaisen paatoksen 24 koh-
dassa sanan "cachaca” aikaisemman portugalilaisen sanamerkin hallitsevaksi osaksi ja
katsonut tdmdn saman péadtoksen 26—28 kohdassa, ettd tdma sana ei ole luonnostaan
erottamiskykyinen Portugalissa, jossa se mielletddn kyseessé olevan kaltaisia tavaroi-
ta kuvailevaksi, se on kuitenkin katsonut riidanalaisen paiatoksen 28 ja 29 kohdassa,
ettd osa "51” ei jad merkityksettomaéksi téstd tavaramerkistd, jonka erottamiskyky pe-
rustui sen osien "cachac¢a” ja "51” yhdistelméén, syntyvéssa kokonaisvaikutelmassa.

Niin ollen ei voida katsoa, ettd valituslautakunta olisi jattdnyt ottamatta huomioon
aikaisemman portugalilaisen sanamerkin osan "51’, kun se on arvioinut asetuksen
N:o0 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran olemassa-
oloa. Taman lisaksi valituslautakuntaa ei voida moittia siitd, etta se on ottanut tdiman
saman arvioinnin yhteydessé huomioon myds osan “cachaca”. Vaikka portugalilainen
keskivertokuluttaja mieltdadkin timén osan kyseessi olevan kaltaisia tavaroita kuvaile-
vaksi, se on kuitenkin aikaisemmassa portugalilaisessa sanamerkissé itsendinen osaan
”51” ndhden ja silld on my6s erottamiskykya sen takia, ettd se muodostaa yhdistelman
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osan "51” kanssa, ja sen takia, etté se vaikuttaa yleensd aikaisemman portugalilaisen
sanamerkin alkuosana kuluttajaan ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan voimakkaammin
kuin sanamerkin loppuosa (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat T-183/02 ja T-184/02, El
Corte Inglés v. SMHV — Gonzalez Cabello ja Iberia Lineas Aéreas de Espafia (MUN-
DICOR), tuomio 17.3.2004, Kok., s. II-965, 81 ja 83 kohta).

Téstd seuraa, ettd valituslautakunta ei ole tehnyt aikaisemman portugalilaisen sana-
merkin osalta virhettd, kun se on ottanut huomioon osat "cachaca” ja 751’ kun se on
arvioinut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaan-
nusvaaran olemassaoloa.

Aikaisemmista kuviomerkeistd on todettava, ettd ne muodostuvat useiden sana- ja
kuvio-osien yhdistelmésta.

On riidatonta, ettd muut ndma tavaramerkit muodostavat osat kuin "cachaga” tai "pi-
rassununga” ja "51’, joka on kirjoitettu valkoisin kirjaimin ympyréén, joka on puoliksi
asetettu leveddn nauhaan, joka ulottuu merkin reunasta toiseen, jadvat merkitykset-
tomiksi tavaramerkeistd syntyvéssd kokonaisvaikutelmassa ja ettd ne voidaan siten
jattad ottamatta huomioon, kun arvioidaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran olemassaoloa.

Aikaisempien portugalilaisten kuviomerkkien osalta on riidatonta, ettd portugalilai-
nen keskivertokuluttaja mieltdd niissd olevat sanat “cachaga” ja “pirassununga” ky-
seisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden kaltaisia tavaroita eli sokeriruo’osta
valmistettavaa vikevéd alkoholijuomaa ja sen valmistuspaikkaa eli brasilialaista paik-
kakuntaa puhtaasti kuvaileviksi osiksi.
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Numeroa 51 on pidettiavi edelld 60 kohdassa esitetyisté syisté aikaisempien portuga-
lilaisten kuviomerkkien mielivaltaisena osana.

Valituslautakunta on todennut riidanalaisen paatoksen 25 ja 29 kohdassa, ettd ndistd
tavaramerkeistd syntyvad kokonaisvaikutelmaa hallitsevat osat "cachaca” tai "pirassu-
nunga” ja "51” ja ettd niiden erottamiskyky perustuu nididen osien yhdistelmaén.

Niin ollen ei voida pétevisti katsoa, ettd valituslautakunta olisi jdttdnyt ottamatta
huomioon aikaisemmissa portugalilaisissa kuviomerkeissd olevan osan ”51”, joka on
kirjoitettu valkoisin kirjaimin ympyréén, joka on puoliksi asetettu leveddn nauhaan,
joka ulottuu merkin reunasta toiseen, kun se on arvioinut asetuksen N:o 40/94 8 ar-
tiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran olemassaoloa. Valituslau-
takuntaa ei mydskéddn voida moittia siitd, ettd se on ottanut tdmén viimeksi mainitun
arvioinnin yhteydessd huomioon osan “cachaga” tai "pirassununga” Vaikka portuga-
lilainen keskivertokuluttaja mieltddkin tdméan osan kyseessd olevan kaltaisia tavaroita
tai niiden valmistuspaikkaa kuvailevaksi, se on kuitenkin aikaisemmissa portugalilai-
sissa kuviomerkeissd itsendinen osaan “51” nihden ja silld on myos erottamiskykya
sen takia, ettd se muodostaa yhdistelmin osan ”51” kanssa, ja sen takia, ettd sanal-
la "cachaga” tai "pirassununga” on merkeissd vahintddn samanarvoinen asema kuin
osalla ”51”. Sit4 ei voida ndin ollen pitéé ainakaan ulkoasun osalta merkityksettomana
tdhdn jaljempénd mainittuun osaan nihden.

Téstd seuraa, ettd valituslautakunta ei ole tehnyt aikaisempien portugalilaisten ku-
viomerkkien osalta virhettd, kun se on ottanut huomioon sekd osan “cachaca” tai
“pirassununga” ettd osan "51’ joka on kirjoitettu valkoisin kirjaimin ympyréin, joka
on puoliksi asetettu leveddn nauhaan, joka ulottuu merkin reunasta toiseen, ja nii-
den yhdistelmisté syntyvén vaikutelman arvioidessaan asetuksen N:o 40/94 8 artik-
lan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran olemassaoloa.
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Aikaisempien Espanjassa, Yhdistyneessd kuningaskunnassa, Itdvallassa ja Tanskas-
sa rekisteroityjen tavaramerkkien osalta valituslautakunta on todennut riidanalaisen
pédtoksen 27 ja 29 kohdassa, ettd "cachaca” on niiden hallitseva ja erottamiskykyisin
osa, kun otetaan huomioon sen ilmaiseminen kirjaimin ja sen mielikuvituksellisuus
espanjalaisten, Yhdistyneestd kuningaskunnasta olevien, itdvaltalaisten ja tanskalais-
ten kuluttajien ndkokulmasta sekd se, ettd kaksinumeroisten lukujen erottamiskyky
on vihdinen alkoholijuomien osalta. Se ei ole kuitenkaan katsonut jdljempéné riidan-
alaisessa padtoksessd, ettd osa "51” olisi jadnyt merkityksettoméksi ndistd tavaramer-
kistd syntyviassad kokonaisvaikutelmassa, vaan se on ottanut timén osan asianmulkai-
sella tavalla huomioon, kun se on arvioinut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran olemassaoloa. Se on todennut muun muas-
sa riidanalaisen péadtoksen 31 kohdassa, ettd “lausuntatavan osalta kuluttajat viittaa-
vat aikaisempiin tavaramerkkeihin kutsumalla niitd Espanjassa, Tanskassa, Yhdisty-
neessd kuningaskunnassa ja Itdvallassa ‘cachacgaksi’ tai ‘cachaca 51:ksi, koska ne ovat
ndiden tavaramerkkien hallitsevia ja erottavia osia”

Niin ollen ei voida katsoa, ettd valituslautakunta olisi jattinyt ottamatta huomioon
aikaisempien Espanjassa, Yhdistyneessd kuningaskunnassa, Itdvallassa ja Tanskassa
rekisterdityjen tavaramerkkien osan 751’ joka on kirjoitettu valkoisin kirjaimin ym-
pyréén, joka on puoliksi asetettu leveddn nauhaan, joka ulottuu merkin reunasta toi-
seen, kun se on arvioinut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitetun sekaannusvaaran olemassaoloa. Valituslautakuntaa ei myoskaédn voida
moittia siité, ettd se on ottanut tdmén viimeksi mainitun arvioinnin yhteydessé huo-
mioon myds osan “cachaga” Vaikka — kuten kantaja viittdd — koko kohdeyleis6 Es-
panjassa, Tanskassa, Yhdistyneessd kuningaskunnassa ja Itdvallassa tai merkittdvé osa
tistd yleisOstd voisi mieltdd timdn osan yleisnimeksi tai sanaksi, joka on tarpeellinen
kyseisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden kaltaisten tavaroiden nimeédmiseksi,
se olisi kuitenkin jokaisessa ndistd tavaramerkeistd itsendinen osaan ”51” nihden ja
silld olisi my6s erottamiskykyd sen takia, ettd se muodostaa yhdistelmén osan "51”
kanssa, ja sen takia, ettd sanalla "cachaca” on merkissd vahintdédn samanarvoinen ase-
ma kuin osalla ”51”} ja sit4 ei voitaisi pitdd ainakaan ulkoasun osalta merkityksettoma-
nd tahén jaljempénd mainittuun osaan nidhden.

Kantaja ei voi siten perustellusti viittds, ettd valituslautakunta on tehnyt aikaisempi-
en Espanjassa, Yhdistyneessd kuningaskunnassa, Itévallassa ja Tanskassa rekisteroity-
jen tavaramerkkien osalta virheen, kun se on ottanut huomioon seké osan “"cachaca”
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ettd osan "51”, joka on kirjoitettu valkoisin kirjaimin ympyréén, joka on puoliksi ase-
tettu leveddn nauhaan, joka ulottuu merkin reunasta toiseen, ja niiden yhdistelméasta
syntyvén vaikutelman arvioidessaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b ala-
kohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran olemassaoloa.

Kun otetaan huomioon kaikki edelld esitetty, kantaja ei voi perustellusti viittas, ettd
valituslautakunta on tehnyt jonkin virheen, kun se on ottanut kaikkien aikaisempien
tavaramerkkien osalta huomioon sekéd osan "cachacga” tai "pirassununga” ettd osan
”51” arvioidessaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoi-
tetun sekaannusvaaran olemassaoloa, ja toinen viite on tdmén johdosta hylattava
kokonaisuudessaan.

Valituslautakunta on todennut haetusta tavaramerkistd riidanalaisen paiatoksen
30 kohdassa, ettd sen erottava ja hallitseva osa on keskelld oleva numero- ja kuvio-osa
”61”, kun otetaan huomioon ensinndkin tdméin osan keskeinen sijainti, jota korosta-
vat kaksi sokeriruokokasvia, jotka kehystavit tétd osaa sen eri puolilla, ja toiseksi se
seikka, ettd muut osat mielletdédn koristeellisiksi ja toissijaisiksi, koska ne ovat joko
kuvailevia (tynnyri tai kaksi sokeriruokokasvia) tai pienikokoisia (nauhassa oleva il-
maisu "a nossa alegria’; joka mielletddn "koristeelliseksi kuvatekstiksi”). Riidanalaises-
ta padtoksestd kédy kuitenkin ilmi, ettd valituslautakunta ei ole katsonut, ettéd tynny-
ristd ja kahdesta sokeriruokokasvista muodostuvat kuvio-osat ja ilmaisusta "a nossa
alegria” koostuva sanaosa jadvit merkityksettomiksi tastd tavaramerkistd syntyvissa
kokonaisvaikutelmassa. Arvioidessaan sitd, ovatko kyseiset tavaramerkit mahdolli-
sesti lausuntatavaltaan samankaltaisia, valituslautakunta on todennut riidanalaisen
paatoksen 31 kohdassa, ettd "ei voida sulkea pois sitd mahdollisuutta, ettd [haettua
tavaramerkkid] kutsutaan '[a nossa alegriaksi]; koska — — tdmé on merkin ainoa sana-
osa” Se on ottanut my0s riidanalaisen pédatoksen 34 kohdassa huomioon sen seikan,
ettd “haetussa tavaramerkissé oleva numero 61 on tynnyrin, joka on osa, jota ei ole
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misséén aikaisemmassa tavaramerkissé, palld’, kun se on arvioinut sité, ovatko kysei-
set tavaramerkit mahdollisesti merkityssisalloltaan samankaltaisia.

Kantaja katsoo esilld olevassa asiassa, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran olemassaolon arviointi on suoritettava
siten, ettd siind otetaan huomioon ainoastaan osa "61’, joka hallitsee haetusta tava-
ramerkistéd syntyvad kokonaisvaikutelmaa. SMHYV arvioi kanteen hylkdamistd vaati-
essaan, ettd tdssd arvioinnissa on otettava huomioon sekd osa "61” ettéd tynnyristé ja
kahdesta sokeriruokokasvista muodostuvat kuvio-osat ja ilmaisusta "a nossa alegria”
koostuva sanaosa, jotka eivit jad merkityksettomiksi haetusta tavaramerkista synty-
viissd kokonaisvaikutelmassa.

Valituslautakuntaa ei voida moittia siitd, ettd se on ottanut huomioon haetun tava-
ramerkin ilmaisun "a nossa alegria’; kun se on arvioinut asetuksen N:o 40/94 8 ar-
tiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran olemassaoloa. Télla il-
maisulla, joka on ainoa haetussa tavaramerkissa oleva ilmaisu, on merkitystd tdméan
tavaramerkin lausuntatavan kannalta, ja sen ei voida ndin ollen katsoa jadvdn mer-
kityksettoméksi téstd tavaramerkistd syntyvidssd kokonaisvaikutelmassa. Valitus-
lautakunta on myo6s perustellusti ottanut huomioon tiettyja haetun tavaramerkin
kuvio-osia, kuten piirroksen tynnyristd. Vaikka tynnyri ja kaksi sokeriruokokasvia
herittavatkin selvasti mielikuvan sokeriruo’osta valmistettavasta alkoholijuomasta,
joka voi kypsyd tammitynnyrissd, ja vaikka niilla on sellaisinaan hyvin heikko erot-
tamiskyky téllaisten tavaroiden osalta, ne ovat itsendisid haetussa tavaramerkissa ja
niilld on myds erottamiskykya sen takia, ettd ne muodostavat yhdistelman osan ”61”
kanssa, ja sen takia, ettd niilld on tdssa tavaramerkissd vahintdéan samanarvoinen ase-
ma kuin osalla 61" Néin ollen SMHYV on katsonut esilld olevassa asiassa perustellusti,
ettd ndité osia ei voida pitd4 ainakaan ulkoasultaan merkityksettomind tahén viimeksi
mainittuun osaan niahden.

Aikaisemman portugalilaisen sanamerkin ja haetun tavaramerkin samankaltaisuuden
arviointi on ndin ollen suoritettava edellé esitetyn perusteella ja edelld 46 kohdassa
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mainitun oikeuskdytdnnon valossa yhtdéltd osan "cachaga” ja osan ”51” yhdistelmaés-
td syntyvén kokonaisvaikutelman valossa seki toisaalta keskelld olevan ja valkoisin
kirjaimin kirjoitetun osan ”61” ja tynnyrin, jota kehystdd kaksi sen eri puolilla ole-
vaa sokeriruokokasvia, piirroksesta koostuvien osien ja nauhasta, jossa on ilmaisu
”"a nossa alegria’, muodostuvan osan yhdistelméstd syntyvidn kokonaisvaikutelman
valossa. Tdmd sama arviointi on suoritettava aikaisempien kuviomerkkien ja haetun
tavaramerkin vélilld yht&éltd osan "cachaga” tai “pirassununga” ja osan ”51’, joka on
kirjoitettu valkoisin kirjaimin ympyréén, joka on puoliksi asetettu leveddn nauhaan,
joka ulottuu merkin reunasta toiseen, yhdistelmistd syntyvian kokonaisvaikutelman
perusteella ja toisaalta keskelld olevan ja valkoisin kirjaimin kirjoitetun osan "61” ja
tynnyrin, jota kehystda kaksi sen eri puolilla olevaa sokeriruokokasvia, piirroksesta
koostuvien osien ja nauhasta, jossa on ilmaisu ”a nossa alegria’, muodostuvan osan
yhdistelmaésti syntyvin kokonaisvaikutelman perusteella.

— Ulkoasun samankaltaisuus

Valituslautakunta on katsonut kyseisten tavaramerkkien ulkoasun samankaltaisuu-
den osalta riidanalaisen péadtoksen 32 ja 33 kohdassa, ettd ndma tavaramerkit ovat
yhtenevid ainoastaan numeron 1 esityksen osalta. Numeroiden 5 ja 6, jotka on kir-
joitettu melko tavallisella fontilla, "ulkoasun suhteellista samankaltaisuutta” ei voida
ottaa huomioon, koska kohdeyleis6 on tottunut nikeméédn nditd numeroita ja koska
se yleensd havaitsee niitd erottavat yksityiskohdat. Kyseisten tavaramerkkien yhte-
nevyys numeron 1 esityksen osalta ei riitd siihen, ettd niistd syntyisi samankaltainen
visuaalinen kokonaisvaikutelma, kun otetaan huomioon niiden erilainen luonne, ra-
kenne ja koostumus.

Kantaja viittdad kolmannessa viitteessddn, ettd valituslautakunta on tehnyt virheen,
kun se on arvioinut, ettei kyseisistd tavaramerkeistd synny samankaltaista visuaalista
vaikutelmaa. Osat "51” ja "61” ovat ulkoasultaan samankaltaiset, koska ne sisaltavit
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kaksi numeroa, joista toinen on sama, koska niiden pituudet ovat keskendén verratta-
vissa, koska molemmat on kirjoitettu valkoisella varillda ympyrdnmuotoiselle mustalle
pohjalle ja koska numerot 5 ja 6 ovat my0s graafisesti hyvin samankaltaisia. Lisdksi
haetun tavaramerkin portugalin kielelld kirjoitetut sanaosat viittaavat siihen, etta ta-
mén tavaramerkin kattamien tavaroiden kaltaiset tavarat ovat perdisin portugalinkie-
lisestd valtiosta, miké lisdd sekaannusvaaraa.

SMHYV vaatii kolmannen viitteen hylkddmistd. Se katsoo, ettéd kyseiset tavaramerkit
ovat kokonaisuutena arvioiden ulkoasultaan erilaisia. Jopa numerot 51 ja 61 eroavat
ulkoasultaan toisistaan, kun otetaan huomioon numeroiden 5 ja 6 eri muodot.

Haetusta tavaramerkistd syntyvéssé visuaalisessa kokonaisvaikutelmassa erottamis-
kykyisimmait osat ovat osa "61” ja tynnyristd ja kahdesta sokeriruokokasvista muo-
dostuvat koristeelliset kuvio-osat. Osalla "a nossa alegria’, johon kantaja viittaa, on
todennikoisesti ainoastaan hyvin vdhdinen visuaalinen vaikutus, kun otetaan huo-
mioon sen pieni koko, sen asema merkin alaosassa ja sen tavallisesta poikkeamaton
graafinen ulkoasu. Aikaisempien tavaramerkkien osalta visuaalista kokonaisvaiku-
telmaa hallitsevat tai, aikaisemman portugalilaisen sanamerkin tapauksessa, voivat
hallita ndiden merkkien graafisen esityksen mukaan osat "cachaca” tai "pirassununga”
ja ”51” seka aikaisempien kuviomerkkien osalta koristeellinen kuvio-osa, joka muo-
dostuu leveidsti nauhasta, joka ulottuu merkin reunasta toiseen.

Kyseiset tavaramerkit eroavat toisistaan ulkoasultaan niiden sanaosien ”a nossa aleg-
ria’; "cachaga” ja "pirassununga” osalta seké tapauksen mukaan niiden koristeellisten
kuvio-osien, jotka on esitetty yksinkertaisesti ja melko tavanomaisella tavalla, osalta.
Nama4 tavaramerkit ovat sitd vastoin ulkoasultaan yhtenevid kaksinumeroisen luvun,
jonka toinen numero eli numero 1 on sama, esityksen osalta. Vaikka liséksi numeron
5 graafinen muoto eroaa tietyiltd yksityiskohdiltaan numeron 6 graafisesta muodosta,
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ndiden numeroiden graafiset erot ovat pienempid kuin niiden ja muiden numeroi-
den viliset graafiset erot. Lisaksi kaksinumeroinen luku, joka on aikaisemmissa ku-
viomerkeissd 51 ja haetussa tavaramerkissé 61, on esitetty kyseisissd kuviomerkeissa
samankaltaisella tavalla suurikokoisin kirjaimin, jotka on sijoitettu keskelle ja joiden
valkoinen viri on kontrastina tummalle pohjalle. Lisdksi timdn pohjan muoto eli py6-
red muoto aikaisemmissa kuviomerkeissd ja soikea tynnyrin dériviivojen mukainen
muoto haetussa tavaramerkissd on melko samankaltainen.

Vaikka kyseisten tavaramerkkien ulkoasun samankaltaisuus vaikuttaakin vdhiisel-
td ndistd tavaramerkeistd syntyvin visuaalisen kokonaisvaikutelman valossa, se on
niin merkittavi, ettd koko kohdeyleis6 voi havaita sen. Niin ollen on todettava, ettd
valituslautakunta on tehnyt virheen, kun se on paétellyt pddasiallisesti, ettd kyseiset
tavaramerkit eivit ole ulkoasultaan samankaltaisia, ja kantajan esittdma kolmas viite
on taltd osin hyvaksyttava.

— Lausuntatavan samankaltaisuus

Valituslautakunta on katsonut kyseisten tavaramerkkien lausuntatavan samankaltai-
suuden osalta riidanalaisen paatoksen 31 kohdassa, ettd aikaisempia tavaramerkkeja
kutsutaan tapauksen mukaan “cachacgaksi’, "cachaga 51:ksi” tai "pirassununga 51:ksi’,
kun taas haettua tavaramerkkid kutsutaan ”61:ksi” tai mahdollisesti "a nossa alegriak-
si” Se, ettd ainoastaan numero ”1” lausutaan tavaramerkeissé samalla tavalla, ei riitd
sithen, ettd kyseisid tavaramerkkejé pidettiisiin lausuntatavaltaan samankaltaisina.
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Kantaja esittdd neljannessd viitteessddn, ettd valituslautakunta on tehnyt virheen,
kun se on arvioinut, ettei kyseisistd tavaramerkeistd synny hyvin samankaltaista fo-
neettista vaikutelmaa. Kun otetaan huomioon se, ettd kohdeyleisé on tottunut ti-
laamaan suullisesti aikaisemmilla tavaramerkeilld varustettuja tuotteita baareissa ja
ravintoloissa, ja se, ettd Missiato Industria e Comercio on kéyttdnyt ja saattaa vield
tulevaisuudessakin kédyttdd alussa olevaa sanaa "cachaca” tuotteidensa yksiléimiseen,
kyseisid tavaramerkkejé tilataan nimella "cachaga 51” tai "cachaga 61" Tavaramerk-
kien lausuntatapojen samankaltaisuus on suurin niilld kielilld, kuten portugalin tai
espanjan kielellg, joilla numerot 5 ja 6 lausutaan samoin alku- ja loppukirjaimin (jotka
ovat ’s” ja "enta”). Portugalilaiset ja espanjalaiset kuluttajat lausuvat numerot 51 ja 61
melkein samalla tavalla: ne ovat “sin-cu-enta e um” ja "se-senta e um” portugalilaisten
kuluttajien osalta seki lihes samalla tavalla "sin-cuenta y uno” ja "se-senta y uno”
espanjalaisten kuluttajien osalta. Merkkien erot perustuvat espanjalaisten ja portuga-
lilaisten kuluttajien osalta ainoastaan numeroiden keskelld oleviin kirjaimiin "incu” ja
"ess’, sellaisena kuin tdmaé yleis6 ne lausuu. Kyseisten tavaramerkkien tiettyjen osien
lausuntatapojen eroilla on vahédisempi merkitys, kun otetaan huomioon ndiden osien
koristetehtéva tai kuvaileva tehtdvé kyseisissd merkeissé.

SMHYV vaatii neljannen viitteen hylkddmistd. Vaikka otettaisiin huomioon vain ky-
seisten tavaramerkkien numerot 51 ja 61, ndiden tavaramerkkien lausuntatapojen
erot olisivat kuultavissa. Sanojen "cincuenta y uno” ja "sesenta y uno” lausuntatapojen
erot eivit jad huomaamatta Espanjassa. Erot ovat vieldkin selvempié englanninkie-
listen sanojen "fifty one” ja "sixty one’, saksankielisten sanojen “einundfiinfzig” ja "ei-
nundsechzig” ja tanskankielisten sanojen "enoghalvtreds” ja "enogtres” vililla, koska
sanojen "50” ja "60” alkuosa lausutaan téysin eri tavalla. Kyseisten tavaramerkkien
lausuntatapojen erot ovat vield tétdkin selvempid, jos — kuten SMHYV katsoo véltta-
méittoméksi — Espanjassa, Yhdistyneessd kuningaskunnassa, Itdvallassa ja Tanskassa
otetaan huomioon sana “cachaca’, jonka merkitystd kohdeyleis6 ei ymmarré, ja Es-
panjassa otetaan huomioon ilmaisu "a nossa alegria’, jonka merkityksen kohdeyleiso
saattaa ymmartdd. Kyseisten tavaramerkkien lausuntatavat ovat korkeintaan véahén,
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jopa minimaalisesti, samankaltaisia Espanjassa ja vield vihemmén samankaltaisia
Yhdistyneessd kuningaskunnassa, Itdvallassa ja Tanskassa. Kyseisten tavaramerkkien
lausuntatavat ovat Portugalissa vdhén, jopa minimaalisesti, samankaltaisia, koska sa-
nojen “sincuenta y um” ja "sesenta y um” lausuntatapojen erot eivit jad huomaamatta
ja koska on mahdollista, ettd my6s ilmaisu "a nossa alegria” lausutaan.

Kohdeyleiso viittaa kyseisiin tavaramerkkeihin suullisesti lausumalla kaikkein toden-
nakoisimmin niiden sanaosien, jotka eivdt jad merkityksettomiksi néistd tavaramer-
keistd syntyvissd kokonaisvaikutelmassa, muodostaman yhdistelmén. Aikaisempia
tavaramerkkeji kutsutaan "cachaga 51:ksi” tai "pirassununga 51:ksi’, kun taas haettua
tavaramerkkid kutsutaan "61:ksi” tai mahdollisesti "61 a nossa alegriaksi”

Kyseiset tavaramerkit eroavat toisistaan lausuntatavaltaan niiden sanaosien "a nos-
sa alegria’, "cachaga” ja "pirassununga” osalta. Namé tavaramerkit ovat sitd vastoin
numero-osan lausuntatavaltaan osittain yhtenevid. Aluksi on todettava, ettd nume-
roita 51 ja 61 vastaavilla sanoilla ilmaistaan kaikilla kyseessé olevilla kielilld yhden
yksikon lisddamistd numeroihin 50 ja 60. Foneemit, jotka ilmaisevat tdmén yksikon
lisédmistd kymmenlukuihin, lausutaan kullakin kyseessé olevalla kielelld selvésti ja
samalla tavoin sanoissa 51 ja 61. Foneemit, jotka vastaavat sanoja "einund” ja "enog’,
ovat jopa ensimmadisid foneemeja, jotka lausutaan saksan ja tanskan kielilla sanois-
sa “einundfiinfzig” ja "einundsechzig” tai "enoghalvtreds” ja "enogtres”. Toisin kuin
kantaja katsoo, kyseiset tavaramerkit kuitenkin eroavat lausuntatavaltaan kymmen-
lukuja eli 50:t4 tai 60:td vastaavien foneemien lausumisen osalta. Portugalinkielisen
ja espanjankielisen lausuntatavan erot ovat merkittdvid yhtdilta sanoja “cinquenta”
ja "sessenta” vastaavien foneemien ja toisaalta sanoja “cincuenta” ja "sesenta” vastaa-
vien foneemien osalta, eivitkd ndmai erot jdd kohdeyleis6ltd huomaamatta. Toisin

»_» »_»

kuin kantaja katsoo, edes kirjaimia "c” ja ”s” suurimmassa osassa Espanjaa vastaavat
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foneemit eivit ole yhtenevid kyseessé olevissa sanoissa. Kuten SMHYV perustellusti
toteaa, erot ovat vield selkeammin kuultavissa englannin ("fifty” ja "sixty”), saksan
("finfzig” ja "sechzig”) ja tanskan ("halvtreds” ja "tres”) kielelld, koska numeroiden 50
ja 60 alkuosa lausutaan tdysin eri tavalla.

Téstd seuraa, ettd vaikka kyseisten tavaramerkkien lausuntatapojen samankaltaisuus
onkin vdhdinen niistd tavaramerkeistd syntyvidn foneettisen kokonaisvaikutelman
valossa, se on kuitenkin niin merkittéva, ettd koko kohdeyleis6 voi sen havaita. Néin
ollen on todettava, ettd valituslautakunta on tehnyt virheen, kun se on paatellyt paa-
asiallisesti, ettd kyseiset tavaramerkit eivit ole lausuntatavaltaan samankaltaisia, ja
kantajan neljas véite on talta osin hyviksyttava.

— Merkityssiséllon samankaltaisuus

Valituslautakunta on todennut kyseisten tavaramerkkien merkityssisillon samankal-
taisuuden osalta riidanalaisen péaatoksen 34 kohdassa, ettd tdima voi joka tapauksessa
perustua ainoastaan kaikissa tavaramerkeissa olevaan kaksinumeroisen luvun esityk-
seen. Koska ndmé numerot eroavat erittdin paljon toisistaan niiden erilaisen abso-
luuttisen itseisarvon takia ja koska numero 61 on haetussa tavaramerkissé tynnyrin
paélla, kyseiset tavaramerkit kuitenkin eroavat toisistaan merkityssiséllon osalta.

Kantaja viittdd viidennessé viitteessddn, ettd valituslautakunta on tehnyt virheen,
kun se on katsonut, ettd kyseiset tavaramerkit eivit ole merkityssisalloltdédn saman-
kaltaisia. Nédiden tavaramerkkien erottava osa muodostuu kaksinumeroisesta luvusta,
jonka toinen numero on sama ja joka liittyy samankaltaisiin tavaroihin eli Brasiliassa
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sokeriruo’osta valmistettuun vikevéin alkoholijuomaan ja samalla kielelld eli portu-
galin kielelld kirjoitettuihin sanaosiin. Lisdksi kyseessé olevien numeroiden edessé on
tai voi olla sana "cachaca” Kyseessd olevat tavaramerkit eivét siten eroa merkityssisal-
16ltéaan olennaisesti toisistaan.

SMHYV vaatii viidennen viitteen hylkadmistd. Se véittad, ettd kyseiset tavaramer-
kit ovat kokonaisuutena arvioiden merkityssisélloltdédn erilaisia. Koska arvo, johon
numeroilla 51 ja 61 viitataan, on tuntematon, ndmé numerot eivit voi juurikaan
myotdvaikuttaa kyseisten tavaramerkkien merkityssisdllon samankaltaisuuteen tai
erilaisuuteen. Haetun tavaramerkin kuvio-osa eli tynnyri, jota kehystéa kaksi sokeri-
ruokokasvia, on sen sijaan merkityssisallon kannalta merkittévé erityisesti siksi, ettd
asiakirja-aineistosta ei kdy ilmi, ettd useat toimijat kayttdisivat alkoholijuomien mark-
kinoilla timénkaltaisia graafisia osia jossakin tyylitellyssi muodossa. Haetun tavara-
merkin kuvio-osa néin ollen myotavaikuttaa kyseisten tavaramerkkien erottamiseen
toisistaan merkityssisédllon osalta. Ilmaisu ”a nossa alegria” on liséksi osa, joka erottaa
kyseiset tavaramerkit merkityssiséllon osalta toisistaan erityisesti Espanjassa. Tdéman
ilmaisun merkityssisalto voi jaddd mieleen erityisesti siksi, ettd se on haetun tavara-
merkin ainoa osa, jolla on selkeéd semanttinen sisalto. Ilmaisu “a nossa alegria” ja sanat
“cachacga” ja "pirassununga” ovat muita osia, jotka erottavat merkityssiséllot toisistaan
Portugalissa.

Haetun tavaramerkin merkityssiséllosta syntyvassa kokonaisvaikutelmassa erotta-
miskykyisin osa on osa "61’, koska se on luonteeltaan mielivaltainen kyseessé olevan
kaltaisiin tavaroihin ndhden. Tynnyristéd ja kahdesta sokeriruokokasvista muodos-
tuvat koristeelliset kuvio-osat, kuten my6s ilmaisu ”a nossa alegria’, ovat merkitys-
sisdlloltddn ainoastaan heikosti erottamiskykyisid, koska ne tuovat selvisti mieleen
kyseessé olevan kaltaiset tavarat, niiden alkuperin (eli portugalinkielisen maan) tai
niiden tietyt ominaisuudet ja koska ne siten saavat kohdeyleison keskuudessa ai-
kaan ainoastaan mielleyhtymii tietynkaltaisiin tavaroihin, niiden alkuperéin, niiden
ominaispiirteisiin tai ominaisuuksiin ja haetun tavaramerkin erottamiskykyisimpiin
osiin. Aikaisemmissa tavaramerkeissd erottamiskykyisin osa on 751, koska se on
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luonteeltaan mielivaltainen kyseessd olevan kaltaisiin tavaroihin nédhden (ks. edelld
60 ja 67 kohta). Aikaisemmissa kuviomerkeissd oleva koristeellinen kuvio-osa, joka
muodostuu levedstd nauhasta, joka ulottuu merkin reunasta toiseen, korostaa mer-
kityssiséllon kannalta tarkasteltuna numeron 51 yhteyttd ndiden tavaramerkkien kat-
tamien tavaroiden kaltaisiin tavaroihin. Tdim4 osa vaikuttaa ndin ollen toissijaiselta
ndiden tavaramerkkien merkityssisdllostd syntyvissd kokonaisvaikutelmassa. Aikai-
semmissa portugalilaisissa tavaramerkeissd olevat osat “cachaga” ja "pirassununga”
ovat merkityssisélloltddn ainoastaan heikosti erottamiskykyisié, koska ne tuovat sel-
vésti mieleen kyseessd olevan kaltaiset tavarat tai niiden valmistuspaikan ja koska
ne siten saavat kohdeyleison keskuudessa aikaan ainoastaan mielleyhtymia tietynkal-
taisiin tavaroihin tai niiden valmistuspaikkoihin ja kyseisten tavaramerkkien erotta-
miskykyisimpiin osiin. Jos sen sijaan oletetaan, kuten valituslautakunta riidanalaisen
paétoksen 26 kohdassa, ettd suurin osa kohdeyleisostd Espanjassa, Tanskassa, Yh-
distyneessd kuningaskunnassa ja Itdvallassa todella mieltdd sanan "cachaca” mieliku-
vitukselliseksi, minké kantaja on kiistényt (edellda 72 kohta), osaa "cachac¢a” voidaan
pitdd yhdessd osan "51” kanssa yhtend aikaisempien Espanjassa, Yhdistyneessé ku-
ningaskunnassa, Itdvallassa ja Tanskassa rekisterdityjen kuviomerkkien erottamisky-
kyisimmisté osista.

Kyseiset tavaramerkit eroavat toisistaan merkityssisélloltadn niiden sanaosien ”a nos-
sa alegria’;, "cachaga” ja "pirassununga” osalta ja tapauksen mukaan niiden koristeel-
listen kuvio-osien osalta. Namaé tavaramerkit ovat sité vastoin osittain yhtenevii nii-
den numero-osien "51” ja "61” osalta. Ei ole tuskin epdilystakdan siitd, ettd ndma osat
mielletddn valittomasti kohdeyleison keskuudessa numeroiksi, jotka mahdollistavat
madrien ja kokojen vilisen suhteen arvioinnin ja vertailun tai osien jérjestamisen nu-
merojirjestykseen. Esilld olevan asian olosuhteissa ei kuitenkaan voida katsoa edella
60 kohdassa esitetyistd syistd, ettd kohdeyleis6 mieltiisi valittomasti kyseisten nume-
roiden koskevan kyseisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden kaltaisten tavaroi-
den tiettyjé selvasti madriteltyja ominaisuuksia kuten alkoholipitoisuutta, maéréa tai
kypsymiseen tarvittavaa aikaa. Téstd seuraa, ettd kohdeyleis6 mieltdd ndmé numerot
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omiksi kisitteikseen eikd kykene antamaan niille konkreettista, selkeédd ja erityisté
merkitystd, minkd SMHYV on itsekin myontényt (ks. edelld 60 ja 93 kohta).

Osilla 751” ja ”61” on numeroiden ominaisuudessa tietyin osin samankaltainen mer-
kityssisdlt6. Molemmat niistd ovat luonnollisia, parittomia ja kaksinumeroisia koko-
naislukuja, joiden jalkimméinen numero eli 10:id pienempié lukuja osoittava numero
1 on sama. Kyseiset numerot sen sijaan eroavat toisistaan kymmenluvuiltaan, jotka
ovat aikaisemmissa tavaramerkeissd viisi ja haetussa tavaramerkissa kuusi. Kyseisten
tavaramerkkien merkityssisillon eroa, joka johtuu tavaramerkkien kymmenlukujen
eroavuudesta, kuitenkin vihentdi se seikka, ettd numero 50, joka vastaa "viittd” kym-
menlukua, on kymmenlukujen nousevassa jarjestyksessd vélittoméasti numeron 60,
joka vastaa "kuutta” kymmenlukua, alapuolella, ja ettd ”50:n” arvon voidaan néin ol-
len katsoa olevan melko ldhelld ”60:n” arvoa.

Yhtéélta aikaisempien Espanjassa, Yhdistyneessd kuningaskunnassa, Itdvallassa ja
Tanskassa rekisterdityjen kuviomerkkien ja toisaalta haetun tavaramerkin osista ”51”
ja”61” johtuvaa merkityssisaltojen samankaltaisuutta voi kuitenkin hieman vidhentaa
se, kuten SMHYV katsoo, jos suurin osa kohdeyleisosta Espanjassa, Tanskassa, Yhdis-
tyneessd kuningaskunnassa ja Itdvallassa todella mieltdd osan "cachaga” mielikuvituk-
selliseksi sanaksi ja jos se ndin ollen muodostaa yhdessd numeron 51 kanssa yhden
erottamiskykyisimmistd osista aikaisemmissa Espanjassa, Yhdistyneessd kuningas-
kunnassa, Itdvallassa ja Tanskassa rekisteroidyissa kuviomerkeissa.

Edelld esitetyn perusteella aikaisemmat portugalilaiset tavaramerkit ja haettu tavara-
merkki ovat merkityssisdlloltddn samankaltaisia siind méadrin, ettd tdtd samankaltai-
suutta voidaan luonnehtia yleisesti keskisuureksi, ja yhtéélta aikaisemmat Espanjassa,
Yhdistyneessd kuningaskunnassa, Itdvallassa ja Tanskassa rekisteroidyt kuviomerkit
ja toisaalta haettu tavaramerkki ovat merkityssisilloltadn samankaltaisia siind médrin,
ettd tatd samankaltaisuutta voidaan luonnehtia tehtyjen oletuksien mukaan yleisesti
keskisuureksi tai vahdiseksi. Ndin ollen on todettava, etté valituslautakunta on tehnyt
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virheen, kun se on péitellyt padasiallisesti, ettd kyseiset tavaramerkit eivét ole merki-
tyssisélloltddan samankaltaisia, ja kantajan viides véite on téltd osin hyvéksyttavé.

Sekaannusvaara

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijoiden ja
erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja nédiden tavaramerkkien kattami-
en tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden tiettyéd keskindistd riippuvuutta (ks.
edelld 29 kohta). Niinpé kyseisten tavaroiden tai palvelujen véhdisen samankaltai-
suuden saattaa korvata nidmad tavarat ja palvelut kattavien tavaramerkkien merkit-
tdvd samankaltaisuus ja pdinvastoin (asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok.,
s. 1-5507, 17 kohta; asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok.,
s.1-3819, 19 kohta ja edelld 40 kohdassa mainittu asia VENADO kehyksessd, tuomion
74 kohta).

Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin osalta on myos huomautettava, ettd asianomai-
sen tavararyhmin keskivertokuluttajalla on oikeuskdytdnnén mukaan ainoastaan
harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejd, ja hdnen on turvauduttava
sithen epétéydelliseen muistikuvaan, joka hinelld on tavaramerkeisti (edelld 99 koh-
dassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta).

Téssa kokonaisarvioinnissa kyseisten merkkien ulkoasulla, lausuntatavalla tai merki-
tyssisdlloll ei aina ole samaa painoarvoa, ja on syytd analysoida objektiivisia olosuh-
teita, joissa tavaramerkit voivat esiintyd markkinoilla (ks. vastaavasti asia T-129/01,
Alejandro v. SMHV — Anheuser-Busch (BUDMEN), tuomio 3.7.2003, Kok., s. II-2251,
57 kohta ja 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. I1-3471, 49 kohta).
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Nain ollen kahden tavaramerkin lausuntatavan samankaltaisuuden asteen merkitys
on vihdinen, kun on kyse tavaroista, joita myydaén siten, ettd kohdeyleiso tavallisesti
tavaroita ostaessaan havaitsee niissd olevan tavaramerkin ulkoasun (asia T-292/01,
Phillips-Van Heusen v. SMHV — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), tuomio
14.10.2003, Kok., s. II-4335, 55 kohta ja asia T-301/03, Canali Ireland v. SMHV — Canal
Jean (CANAL JEAN CO. NEW YORK), tuomio 28.6.2005, Kok., s. I1-2479, 55 kohta).

Valituslautakunnan riidanalaisessa padtoksessé tekemd péadtelmd, jonka mukaan ky-
seisten tavaramerkkien vililld ei ole sekaannusvaaraa, on perustunut siihen seikkaan,
ettd nama merkit ovat kokonaisuutena arvioiden erilaisia ulkoasultaan, lausuntata-
valtaan ja merkityssisalloltdaan.

Kuten edelld 84, 90 ja 98 kohdassa on jo todettu, riidanalaisessa paatoksessa on tehty
virheiti siltd osin kuin siind on péaidytty siihen, ettd kyseiset tavaramerkit eivét ole
samankaltaisia lausuntatavaltaan, ulkoasultaan ja merkityssisdlloltdan. Kyseiset ku-
luttajat saavat kyseisistd tavaramerkeistd vahéisessd méérin samankaltaisen visuaali-
sen ja foneettisen vaikutelman ja keskimiérin tai vihéisessd maédrin samankaltaisen
vaikutelman merkityssisallon osalta.

Kantaja toteaa kuudennessa viitteessddn padasiallisesti, ettd ndma virheet ovat vai-
kuttaneet riidanalaiseen péétokseen siltd osin kuin ne ovat johtaneet siihen, ettéd va-
lituslautakunta on katsonut virheellisesti, ettei kohdeyleison keskuudessa ole sekaan-
nusvaaraa. Nuoret aikuiset ja keski-ikdiset, jotka yleensd nauttivat cocktailjuomia
baareissa, ravintoloissa tai yksityisesti, muistavat osien "61” ja "51’, joiden edelld on
sana “cachaca’, lausuntatavan samankaltaisuuden, ja haetun tavaramerkin kuvio-osa
ei sisélly sithen epatédydelliseen muistikuvaan, joka heilld on tavaramerkeistd. Vaik-
ka kohdeyleis6 kykenee erottamaan kyseiset tavaramerkit toisistaan, ndiden tavara-
merkkien lausuntatavan, ulkoasun ja merkityssisdllon samankaltaisuus voivat saada
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tdmaén yleison uskomaan, ettd ndilla tavaramerkeilld varustetut tavarat ovat peréisin
samasta yrityksesta.

Vaikka — kuten SMHV mainitsee — juomia koskevien tavaramerkkien lausuntatapaa
koskevalle vaikutelmalle on joskus annettu ratkaiseva merkitys (asia T-99/01, Mystery
Drinks v. SMHV - Karlsberg Brauerei (MYSTERY), tuomio 15.1.2003, Kok., s. II-43,
48 kohta), niin ei voida menetelld esilla olevassa asiassa. Kuten edella 40 kohdassa on
todettu, kyseisid tavaroita myydéén tavallisesti tavanomaisten jakelukanavien kautta
eikd niitd myyd4 pelkéstdin erikoisliikkeissd vaan my0s suurissa valintamyymaloissa.
Lisdksi kantaja toteaa, eikd SMHYV sitd kiistd, ettd kun kyseisilld tavaramerkeilld va-
rustettuja sokeriruo’osta valmistettuja alkoholijuomia tai likd6reja nautitaan baareissa
tai ravintoloissa, niitd nautitaan yleensa tiettyjen cocktailjuomien kuten caipirinhan
ainesosana. Néin ollen nditd juomia yleensa tilataan suullisesti ndiden cocktailjuomi-
en nimilla eikd niiden oikeilla nimilla.

Kyseisten tavaramerkkien lausuntatapaa koskevalle vaikutelmalle on néin ollen an-
nettava esilld olevan asian olosuhteissa ainoastaan toissijainen merkitys ndisté tavara-
merkeistd syntyvissi kokonaisvaikutelmassa. Ulkoasua ja merkityssisiltod koskevat
vaikutelmat ovat sen sijaan ratkaisevia tdssd samassa kokonaisvaikutelmassa.

On huomattava, ettd kyseiset tavaramerkit perustuvat ulkoasun ja merkityssisallon
kannalta tarkasteltuna sokeriruo’osta valmistettujen alkoholijuomien tai likdorien,
aikaisempien portugalilaisten tavaramerkkien tapauksessa tarkemmin sanottuna
cachacan, ja tietyn numeron, joka on aikaisemmissa tavaramerkeissd 51 ja haetussa
tavaramerkissa 61, yhdistelméén, joka ei tuo tai ei vélittomasti tuo kohdeyleison mie-
leen kyseessd olevan kaltaisten tavaroiden tiettyd ominaisuutta. Tama numero on ky-
seisissd tavaramerkeissid samalla tavoin luonnollinen, pariton ja kaksinumeroinen ko-
konaisluku, jonka jalkimmaéinen numero eli 10:i4 pienempié lukuja osoittava numero
on 1. Liséksi kyseisten tavaramerkkien ulkoasun ja merkityssisillon eroja, jotka joh-
tuvat numeroiden 50 ja 60 graafisista ja arvoa koskevista eroista, vahentévit yhtaalta
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se seikka, ettd numeron 5 graafinen muoto on lihempdnd numeron 6 kuin muiden
numeroiden graafista muotoa ja piinvastoin, ja toisaalta se seikka, ettd numero 50 on
kymmenlukujen nousevassa jérjestyksessd vélittomasti numeron 60 alapuolella, joten
tavanomaisesti valistunut sekéd kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen kohdeyleisé
mieltdd ndiden numeroiden arvojen olevan melko ldhelld toisiaan.

Lisaksi aikaisemmille tavaramerkeille ja haetulle tavaramerkille on tai, erityisesti ai-
kaisemman portugalilaisen sanamerkin tapauksessa, voi olla ulkoasun osalta yhteisté
ndiden tavaramerkkien suurikokoisten numeroiden, jotka ovat keskelld merkkia ja
jotka on kirjoitettu yksinkertaisin, tummasta pohjasta erottuvin valkoisin kirjaimin,
esitys.

Kyseisten kuviomerkkien kuvio-osilla ei ole tiettyd merkityssiséltod, ja ne ovat, sa-
moin kuin sanaosat "cachaga’, "pirassununga” tai "a nossa alegria” ovat portugalilais-
ten kuluttajien ndkokulmasta, ulkoasun kannalta tarkasteltuna osia, jotka vahvistavat
numero-osan eli numeron 51 tai 61 merkitysté kyseessé olevan kaltaisiin tavaroihin
eli portugalinkielisessd maassa, tdssd tapauksessa Brasiliassa, sokeriruo’osta valmis-
tettuihin alkoholijuomiin tai likooreihin liittyen. Lisaksi kyseisten kuviomerkkien tie-
tyt kuvio-osat, erityisesti pyored tai soikean tynnyrin dériviivojen mukainen muoto,
johon on merkitty numero 51 tai numero 61 aikaisemmissa kuviomerkeissa tai hae-
tussa tavaramerkissé, ovat yhtenevid. Néin ollen ndiden kuvio-osien perusteella, sa-
moin kuin sanaosienkaan perusteella portugalilaisen yleison niakokulmasta, ei voida
riittédvasti erottaa aikaisempia kuviomerkkejd ja haettua tavaramerkkié toisistaan ja
sulkea tédysin pois asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua
sekaannusvaaraa.
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Lopuksi kyseisten tavaramerkkien lausuntatapojen erot, vaikka ne ovatkin merkitté-
vid, ovat esilld olevassa asiassa edelld 106 ja 107 kohdassa esitetyisté syistd suhteelli-
sen toisarvoisia.

Vaikka kohdeyleisé voisi havaita tiettyjd kyseisten tavaramerkkien vilisid eroja, on
olemassa todellinen riski siitd, ettd kohdeyleis6 yhdistdd ndmaé tavaramerkit toisiin-
sa, kun otetaan huomioon kaikki edelld esitetty ja se, ettd kyseisten tavaramerkkien
kattamat tavarat ovat samoja. Ndmai erot eivit ole esilld olevassa asiassa loppujen lo-
puksi riittévid poistamaan téysin riskia siité, ettd kohdeyleiso tai ainakin tavanomai-
sen tarkkaavainen portugalilainen alkoholijuomien keskivertokuluttaja saattaa luulla
sithen epétdydelliseen muistikuvaan, joka hénelld on néistéd tavaramerkeistd, luottaen,
ettd ndilla tavaramerkeilld varustetut tavarat ovat perdisin samasta yrityksesta tai ta-
loudellisesti keskenéén sidoksissa olevista yrityksisté.

Niin ollen on todettava, ettd valituslautakunta on tehnyt virheen, kun se on péitellyt,
ettd kyseisten tavaramerkkien vililld ei ole asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa, ja kantajan esittdméa kuudes viite on téltd
osin hyvéksyttéava.

Niin ollen ja ilman, ettd on tarpeen tutkia seitsemittd viitettd, joka koskee virhetté
aikaisempien sana- ja kuviomerkkien CACHACA 51 ja Cachaca 51 yleistd tunnet-
tuutta Portugalissa tai ainakin niiden vahvaa yleistd erottamiskykyé tdssd valtiossa
koskevan ndyton arvioinnissa, on hyviksyttavé ainoa kanneperuste, joka koskee ase-
tuksen N:0 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista, ja riidanalainen p&itos
on tdmén johdosta kumottava.

II - 3955
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Oikeudenkiyntikulut

Unionin yleisen tuomioistuimen tyojarjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asi-
anosainen, joka havidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéyntikulut, jos vas-
tapuoli on sitd vaatinut. Koska SMHV on hévinnyt asian, se on velvoitettava korvaa-
maan oikeudenkdyntikulut kantajan vaatimusten mukaisesti.

Niilld perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisdmarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV)
ensimmadisen valituslautakunnan 4.7.2008 tekemi paitos (asia R 1687/2007-
1) kumotaan.

2) SMHYV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Pelikianova Jirimée Soldevila Fragoso

Julistettiin Luxemburgissa 3 péivina syyskuuta 2010.

Allekirjoitukset

II - 3956
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