EKABE INTERNATIONAL v. SMHV — EBRO PULEVA (OMEGA3)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(viides jaosto)

18 péivina lokakuuta 2007 "

Asiassa T-28/05,

Ekabe International SCA, kotipaikka Luxemburg (Luxemburg), edustajanaan asian-
ajaja C. de Haas,

kantajana,

vastaan

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

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa kdydyssd menettelyssd oli
ja viliintulijana ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

* Oikeudenkiyntikieli: ranska.
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Ebro Puleva, SA, kotipaikka Madrid (Espanja), edustajanaan asianajaja P. Casamit-
jana Lleonart,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n neljénnen valituslautakunnan
6.10.2004 tekemasté paatoksestd (asia R 117/2001-4), joka koskee Puleva SA:n (josta
on tullut Ebro Puleva, SA) ja Ekabe International SCA:n vilista viitemenettely4,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras seké tuomarit F. Dehousse
ja D. Svaby,

kirjaaja: hallintovirkamies K. Poche¢,

ottaen huomioon ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 17.1.2005
toimitetun kannekirjelmén,

ottaen huomioon ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimeen 4.8.2005 toimitetun
SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimeen 28.7.2005 toimitetun
viliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 9.11.2006 pidetyssé istunnossa esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Cema-yhtio teki 17.4.1998 yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna,
nojalla yhteison tavaramerkkid koskevan hakemuksen sisimarkkinoiden harmoni-
sointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV).

Virillinen kuviomerkki, jonka rekisterdintié haettiin, on seuraava:

OMEGAS

Tavara, jota varten rekisterointié haettiin, kuuluu tavaroiden ja palvelujen kansainvi-
listd luokitusta tavaramerkkien rekisteroimisté varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn
Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan
luokituksen luokkaan 29, ja se vastaa seuraavaa kuvausta: "Margariini”.
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Tavaramerkkihakemus julkaistiin 11.1.1999 Yhteison tavaramerkkilehdessa.

Viliintulija, Puleva SA (josta on tullut Ebro Puleva, SA), teki 12.4.1999 viitteen
rekisteroitavaksi haetun tavaramerkin rekisterointia vastaan asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla.

Kyseisen viitteen perusteena vedottiin sekaannusvaaraan rekisterditaviksi haetun
tavaramerkin ja véliintulijalle kuuluvan aikaisemman kansallisen sanamerkin
PULEVA-OMEGA 3 vililld, joka on rekisterdity Espanjassa 22.3.1999 numerolla
2140889 Nizzan sopimuksen luokkaan 29 kuuluvia sellaisia tavaroita varten, jotka
vastaavat seuraavaa kuvausta: "Liha, kala, siipikarja ja riista; lihauutteet, siilotyt,
kuivatut ja kuumentamalla valmistetut hedelmit ja vihannekset; hyytelot, hillot,
hedelméhillokkeet, munat; ravintodljyt ja -rasvat, liha-, kala- ja vihannespohjaiset
ateriat ja erityisesti maito ja maitotuotteet”.

Viliintulija ja Cema-yhtio esittivat 7.2. ja 10.5.2000 lisathuomautuksia.

Viiteosasto hyviksyi viitteen 24.11.2000 tekemaélladn paatokselld, jota se perusteli
sillg, ettd kyseessd olevat tavarat ja merkit olivat samankaltaiset ja ettd espanjalaisen
yleis6n keskuudessa oli ndin ollen sekaannusvaara.

Cema-yhtio valitti vditeosaston padtoksestd 26.1.2001 SMHV:ssa.
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Viliintulija esitti 6.4.2001 huomautuksensa valituslautakunnalle.

Cema-yhtio siirsi 28.8.2002 yhteison tavaramerkkia koskevan hakemuksensa Primal-
liance, SAS -yhtiolle.

Primalliance siirsi 30.8.2004 yhteison tavaramerkkid koskevan hakemuksen kanta-
jalle, Ekabe International, SCA:lle.

SMHV:n neljés valituslautakunta hylkési valituksen ja vahvisti véiteosaston paatoksen
6.10.2004 tekemailladn paatokselld (jaljempéna riidanalainen paétos) silld perusteella,
ettd kyseessd olevat tavarat ovat samankaltaiset tai samat ja koska merkit ovat jossain
maidrin samankaltaiset.

Tavaroiden vertailun osalta valituslautakunta tdsmensi riidanalaisen péédtoksen
11 kohdassa, ettd hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kattama tavara eli
margariini oli huomattavan samankaltainen tai tdysin sama kuin aikaisemman tava-
ramerkin kattamat tavarat, jotka ovat ravintoo6ljyjd ja -rasvoja sekd maitotuotteita.

Merkkien vertailun osalta valituslautakunta katsoi riidanalaisen padtoksen
14 kohdassa, ettd osa “omega 3” on tavanomaisen erottamiskykyinen siltd osin
kuin on kyse hakemuksen kohteena olevalla tavaramerkilld katetuista tavaroista ja
ettd ndin ollen se oli aiheellista ottaa huomioon vertailtaessa riidanalaisia tavara-
merkkejd. Valituslautakunta tdsmensi, ettd hakemuksen kohteena olevaa tavara-
merkkid koskevan hakemuksen tekoaikaan espanjalainen keskivertokuluttaja ei
mieltdnyt kyseistd osaa niin, ettd silld kuvailtiin kyseessd olevien tavaroiden oleellisia
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ominaisuuksia, koska oli epdtodenndkoistd, ettd espanjalainen keskivertokuluttaja
yhdistdd osan "omega 3” monityydyttyméttomiin rasvahappoihin, joiden ravintoarvo
edesauttaa syddn- ja verisuonitautien ennaltaehkéisyssd. Valituslautakunta tdsmensi
eri internet-sivuilta perdisin olevien otteiden, joita kantaja on esittidnyt ja joissa viita-
taan osaan “omega 3”, osalta, ettd huolellinen tarkastelu ei tukenut kantajan vditteits,
joiden mukaan "omega 3” kuului yleiskieleen ja suuri osa espanjalaisia kuluttajia tunsi
sen ladketieteelliset ja ravitsemukselliset ominaisuudet.

Ulkoasun osalta valituslautakunta tdsmensi riidanalaisen paéatoksen 15 ja 16 kohdassa,
ettd osa "omega 3” oli hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin hallitseva osa, kun
taas kuvio-osa oli epédilemittd vihemman tirked ja sen osuus hakemuksen kohteena
olevan tavaramerkin erottamiskyvystéd vihdinen. Valituslautakunnan mukaan kulut-
tajat eivdt voi riittdvilld tavalla erottaa toisistaan riidanalaisia tavaramerkkejé aikai-
semmassa tavaramerkissid olevan sanan “puleva” avulla tai hakemuksen kohteena
olevan tavaramerkin kuvioiden avulla. Lausuntatavan osalta valituslautakunta
tdsmentda riidanalaisen paatoksen 17 kohdassa, etté riidanalaiset merkit ovat saman-
kaltaisia siltd osin kuin niille on yhteistd osa “omega 3”, mutta ne poikkeavat toisis-
taan pituutensa ja rytminsd puolesta, koska aikaisemmassa tavaramerkissd on osa
"puleva”. Merkityssisallon osalta valituslautakunta tdsmentéé riidanalaisen paatoksen
18 kohdassa, ettd keskivertokuluttaja ei kykene yhdistimédn sanaosan “omega 3”
merkityssisdltéd samannimiseen monityydyttymattémien rasvahappojen tyyppiin,
joka on tunnettu ladketieteellisten ominaisuuksiensa vuoksi, ja ettd keskivertokulut-
taja kykenee enintddn tunnistamaan sanan "omega” kreikkalaisten aakkosten viimei-
seksi kirjaimeksi. Aikaisemmassa tavaramerkissd olevan sanan "puleva” osalta vali-
tuslautakunta tdsmentés, ettd se on kuvitteellinen sana, joka ei merkitse espanjaksi
mitdan.

Valituslautakunta totesi, ettda nidin ollen riidanalaisten merkkien valilld on sekaannus-
vaara espanjalaisille kuluttajille asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakoh-
dassa tarkoitetulla tavalla.
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Asianosaisten ja viliintulijan vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen padatoksen ja muuttaa sité

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

SMHYV vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkaa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut

— velvoittaa ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeudenkédyntimenettelyn
osapuolet vastaamaan omista oikeudenkéyntikuluistaan, jos kanne hyviksytaén.

Viliintulija vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkéaa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
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Oikeudellinen arviointi

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

Asianosaisten ja viliintulijan lausumat

Kantaja katsoo, ettd riidanalaisten tavaramerkkien vélilld ei ole sekaannusvaaraa,
koska espanjalainen kuluttaja muistaa kyseessi olevista merkeistd aikaisemman tava-
ramerkin osalta vain sanan "puleva” ja hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin
osalta esitystavan ja osaan "omega 3” yhdistetyt erityiset vérit.

Kantaja viittdd ensimmaéiseksi, ettd osa "omega 3” on kuvaileva ja tavanomainen
osoittamaan elintarvikkeita, joiden yksi kemiallinen osa on tdméntyyppinen moni-
tyydyttymédton rasvahappo. Tamin viitteen tueksi kantaja esittda asiakirjoja, jotka
liittyvét siihen, ettd Espanjan markkinoilla on elintarvikkeita, joissa korostetaan osaa
“omega 3”, ja siihen, ettd Espanjassa on rekisterdity tavaramerkkejd, jotka siséltivit
tdmén osan. Kantaja vaittdd lisdksi, ettd Espanjassa julkaistuista lehtiartikkeleista ja
kantajan kannekirjelménsa liitteessd esittdmistd internet-sivujen otteista kdy ilmi,
ettd espanjalainen keskivertokuluttaja tuntee hyvin omega 3 -tyyppisten monityy-
dyttyméattomien rasvahappojen hyodylliset ominaisuudet eikd pida tdtd osaa millddn
tavoin erottamiskykyisend merkkina. Lisdksi Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas
(Espanjan patentti- ja tavaramerkkivirasto) on kantajan mukaan tunnustanut, ettd
osa “omega 3” on espanjalaiselle yleisolle kuvaileva ja tavanomainen elintarvikkeiden
osalta, minki useat Tribunal Superior de Justiciat (muutoksenhakutuomioistuimet)
ovat vahvistaneet samankaltaisia vditemenettelyitd koskevien asioiden yhteydessa.
Niin ollen kantaja katsoo, ettd on virheellistd viittdd, ettd "omega 3” on hallitseva
osa molemmissa riidanalaisissa merkeissd. Lisdksi valituslautakunnan paittelyt ovat
kantajan mukaan ristiriitaiset, koska perustellakseen riidanalaisten tavaramerkkien
merkityssisaltoon liittyvda samankaltaisuutta, se katsoi, ettd espanjalainen kuluttaja
tuntee riittdvasti osan "omega 3”.
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Toiseksi kantaja vdittdsd, ettd aikaisemmassa tavaramerkissd vain osa “puleva” on
epdtavallinen ja erottamiskykyinen. Se seikka, ettd tdmé sana on aikaisemman tava-
ramerkin haltijan toiminimi, ei tee tdstd sanasta tdmén tavaramerkin toissijaista
osaa. Kantaja viittda, ettd joko osa "puleva” on jonkin verran tunnettu espanjalaisen
yleison keskuudessa, jolloin aikaisempi tavaramerkki on tunnettu ja se kiinnittdd
yleison huomiota, tai osa "puleva” ei ole erityisen tunnettu, jolloin sen on katsottava
olevan sattumanvarainen ja siis erottamiskykyinen kyseessi olevia tavaroita varten.
Kantajan mukaan nimenomaan sanan “puleva” avulla voidaan taata tavaroiden alku-
perd ja se mahdollistaa siis sen, ettd kuluttajat erottavat véliintulijan tavarat sen kilpai-
lijoiden tavaroista. Kantaja lisdd, ettd aikaisemman tavaramerkin alkuun sijoitettu
sana "puleva” on ulkoasun hallitseva osa, koska kuluttaja lukee sen ensimmaiseksi, ja
lausuntatavan hallitseva osa, koska tavut "pu” ja "va” ovat erittdin selvésti kuultavissa.
Lisdksi p-kirjain on kantajan mukaan hyvin voimakkaasti lausuttava konsonantti,
joka kiinnittéd kuluttajan huomiota. Sana "puleva” ei mydskdan merkitse mitédn, kun
taas espanjalainen kuluttaja tietdd kantajan mukaan ainakin likimé&arin, ettd omega 3
-tyyppisilld monityydyttyméttomilld rasvahapoilla on hyddyllisid vaikutuksia sydan-
ja verisuonitautien ehkdisyssa.

Kolmanneksi kantaja toteaa, ettd hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kuvio-
osa on tdysin erottamiskykyinen. Kantaja huomauttaa, ettd osa “omega 3” on tyylitelty
siten, ettd vaikuttaa siltd, ettd numero 3 jatkaa sanassa “omega” olevaa a-kirjainta.
Lisaksi hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki on kuvattu erittdin kirkkain vérein
eli vihredlld, keltaisella, siniselld ja punaisella, jotka kantajan mukaan keraavét kulut-
tajan huomion. Kantajan mukaan hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kuvio-
osa eli viher-kelta-sininen sateenkaari, joka pdittyy punaiseen syddmeen, joka on
sijoitettu sanassa "omega” olevien o- ja m-kirjainten véliin, on myds erottamisky-
kyinen osa.

Neljanneksi kantaja viittad, ettd espanjalaiset kuluttajat voivat vertailla riidan-
alaisten tavaramerkkien kattamia tavaroita suoraan. Kantajan mukaan kyse ei ole
siitd, ettd margariinia verrataan kaikkiin luokkaan 29 kuuluviin elintarvikkeisiin,
vaan pelkéstédén siitd, ettd sitd verrataan maitoon ja maitotuotteisiin seké ravintool-
jyihin ja -rasvoihin. Kantajan mukaan espanjalainen kuluttaja kykenee vertailemaan
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suoraan esimerkiksi kaikkia hyllyille vierekkdin sijoitettuja maitojuomia ja tekemdén
valintansa tavaran merkin tai hinnan mukaan.

Lopuksi kantaja toteaa, ettd jos aikaisemman tavaramerkin kaltaiselle merkille, joka
muodostuu osasta "puleva-omega3”, myonnetddn yksinoikeus osaan “omega 37,
luotaisiin oikeusvarmuuden kannalta erittdin haitallinen tilanne, koska tdtd sanaa
on saatava vapaasti kdyttdd (yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing
Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok. 1999, s. 1-2779, 25 kohta).

SMHYV viittas, ettd koska kantaja ei esittinyt ajoissa ndyttod siitd, ettd espanjalainen
kohdeyleiso saattaa kisittdd osan “omega 3” kuvailevana, valituslautakunta katsoi
perustellusti, ettd timé osa on aikaisemmassa tavaramerkissé yhté erottamiskykyinen
ja hallitseva kuin osa "puleva”. SMHV:n mukaan se, ettd riidanalaiset merkit muis-
tuttavat toisiaan kokonaisuudessaan, kannustaa siihen, ettd niiden todetaan olevan
samankaltaisia. Koska asianomaiset tavarat ovat samoja tai hyvin samankaltaisia, on
osoitettu, ettd riidanalaisten merkkien vélilla on sekaannusvaara Espanjassa.

Kantajan ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa esittdmien asiakirjojen osalta
SMHYV toteaa, ettd niitd ei esitetty valituslautakunnassa ja ettd niitd ei ndin ollen
voida padsddntoisesti ottaa tutkittavaksi.

Viliintulija vaittdd ensimmadiseksi, ettd osa "omega 3” on sellaisenaan hallitseva ja
erottamiskykyinen ja ettd se ei ole kuvaileva tai tavanomainen. Viliintulijan mukaan
tietty asiantuntijayleis6 mahdollisesti tuntee osan "omega 3”, mutta yleiso yleensd
ja muun muassa espanjalainen keskivertokuluttaja, joka ei ole erikoistunut alaan, ei
tunne sita.
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Seuraavaksi viliintulija vaittds, ettd riildanalaiset merkit ovat ilmeisen samankaltaisia.
Viliintulijan mukaan osa "omega 3” on hallitseva osa kummassakin riidanalaisessa
merkissd, koska tdmd sanaosa on se, jonka keskivertokuluttaja havaitsee ensim-
madiseksi niin ulkoasusta kuin lausuntatavastakin. Silld seikalla, ettd hakemuksen
kohteena olevaan tavaramerkkiin sisdltyy kuvio-osa, ei ole viliintulijan mukaan
merkitystd, koska sanaosa on hallitseva kuvio-osaan néhden.

Lisaksi viliintulija toteaa, ettd kantaja rajoittaa riidanalaisten tavaramerkkien katta-
mien tavaroiden vertailun koskemaan vain maitotuotteiden, 6ljyjen ja rasvojen alaa.
Viliintulijan mukaan kyseessé olevien merkkien kattamat tavarat ovat huomattavan
samankaltaisia siitd riippumatta, ettd markkinoilla on muitakin tavaramerkkejd, jotka
sisdltdvit osan "omega 3”.

Lopuksi valiintulija toteaa, ettd kantajan viitteet johtaisivat siihen, ettd hakemuksen
kohteena olevan tavaramerkin rekisterdinti on ehdottomasti hyldttdva. Néin ollen
Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas hylkdsi viliintulijan hakemuksen sana-
merkin OMEGA 3 rekisteroimiseksi luokkaan 30 kuuluvia tavaroita varten, koska
kyseessi oleva merkki muodostui yksinomaan tavaroiden ominaisuuksia kuvailevista
merkinndista.

Ensimmudisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Joidenkin kantajan ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa esittdmien asiakir-
jojen tutkittavaksi ottaminen

Kantaja esittdd kannekirjelméinsd liitteissd 4-21, 24—27 ja 33 tosiseikkoja, joita ei
esitetty SMHV:ssd, kuten ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimeen sen tyojirjes-
tyksen 133 artiklan 3 kohdan mukaisesti toimitetusta valituslautakunnassa kidydyn
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menettelyn asiakirja-aineistosta ilmenee. Ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin
toteaa, ettd SMHV:n elimissd kdydyn menettelyn aikana esitettiin vain ne internet-
sivujen otteet, jotka kantaja esitti kannekirjelméansa liitteessa 30.

On aiheellista muistuttaa, ettd vakiintuneen oikeuskdytdnnon mukaan ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on valvoa valitus-
lautakuntien pédtosten lainmukaisuutta asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa tarkoite-
tulla tavalla. Tosiseikat, joihin ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimessa vedo-
taan ilman, ettd niitd on aikaisemmin esitetty SMHV:n elimissé, voivat kuitenkin
vaikuttaa kyseisten padtosten lainmukaisuuteen ainoastaan, jos SMHV:n olisi pitanyt
ottaa ne viran puolesta huomioon. Témaén osalta kyseisen asetuksen 74 artiklan 1
kohdan viimeisessé lauseessa sdddetéén, ettd rekisterdinnin hylkddamisen suhteellisia
perusteita koskevassa menettelyssa tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet
ovat vedonneet, ja osapuolten esittdmiin vaatimuksiin, ja tdstd kohdasta seuraa, ettad
SMHYV ei ole velvollinen ottamaan viran puolesta huomioon tosiseikkoja, joihin
osapuolet eivit ole vedonneet. Téllaiset tosiseikat eivit ndin ollen ole omiaan kyseen-
alaistamaan valituslautakunnan péaiatoksen lainmukaisuutta (ks. vastaavasti asia asia
T-115/03, Samar v. SMHV — Grotto (GAS STATION), tuomio 13.7.2004, Kok.
2004, s. 11-2939, 13 kohta ja asia T-269/02, PepsiCo v. SMHV - Intersnack Knabber-
Geback (RUFFLES), tuomio 21.4.2005, Kok. 2005, s. 11-1341, 35 kohta).

Téastd seuraa, ettd kantajan liitteissd 4—21, 24—27 ja 33 esittdmid asiakirjoja ei oteta
huomioon eiki niiden todistusvoimaa ole aiheellista arvioida.

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskevan kannepe-
rusteen perusteltavuus

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan sanamuodon mukaan aikai-
semman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkid ei rekisteroid, jos sen
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vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia
tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleison keskuudessa on sekaan-
nusvaara, joka sisdltdd vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vélisestd
mielleyhtymasté.

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaan aikai-
semmalla tavaramerkilld tarkoitetaan jasenvaltiossa rekisterdityja tavaramerkkejd,
joiden rekisterdintihakemus on tehty ennen yhteison tavaramerkin rekisterdintiha-
kemuksen tekopdivaa.

Nyt esilld olevassa asiassa aikaisempi tavaramerkki, johon viite perustuu, on rekiste-
roity ja suojattu Espanjassa. Nédin ollen sen osoittamista varten, onko riidanalaisten
tavaramerkkien vililld mahdollisesti sekaannusvaara, on otettava huomioon espanja-
laisen kohdeyleis6n nékokanta.

Vakiintuneen oikeuskdytdnnon mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleiso
saattaa luulla, ettd kyseiset tavarat tai palvelut ovat perdisin samasta yrityksesta tai
mahdollisesti taloudellisesti keskendén sidoksissa olevista yrityksistd. Saman oikeus-
kdytdnnon mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan,
mika kasitys kohdeyleisolla on merkeistd ja kyseessd olevista tavaroista tai palveluista,
ottaen huomioon kaikki tekijit, joilla on merkitystd esilld olevan asian kannalta, ja
etenkin merkkien samankaltaisuuden ja merkilld varustettujen tavaroiden tai palve-
lujen samankaltaisuuden vilinen keskindinen riippuvuus (asia T-162/01, Laborato-
rios RTB v. SMHV - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio
9.7.2003, Kok. 2003, s. I1-2821, 30—32 kohta oikeuskéytdntoviittauksineen).

On todettava, ettd kantaja ei kiistd valituslautakunnan riidanalaisessa paitoksessi
tekemdd padtelmasd, joka koskee sitd, ettd riidanalaisten merkkien kattamat tavarat
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ovat samankaltaisia tai samoja. Asianosaisten kesken on vaihdettu nédkemyksié vain
siitd, katsoiko valituslautakunta perustellusti, ettéd riidanalaiset merkit ovat kokonai-
suutena samankaltaisia.

On siis aiheellista tarkastella kysymystéd, joka koskee riidanalaisten merkkien
samankaltaisuutta.

Vakiintuneen oikeuskdytdnnén mukaan moniosainen tavaramerkki voidaan katsoa
samankaltaiseksi kuin toinen tavaramerkki, joka on sama tai samankaltainen kuin
moniosaisen merkin jokin osatekijd, ainoastaan siind tapauksessa, ettd kyseinen
osatekija on hallitseva osa kokonaisvaikutelmassa, jonka moniosainen tavara-
merkki luo. Asia on niin silloin, kun kyseinen osatekija pystyy yksin hallitsemaan
asianomaisen yleison muistiin jadvéad, tavaramerkkid koskevaa mielikuvaa sellai-
sella tavalla, ettd kaikki muut tavaramerkin osatekijat jadvdt merkityksettomiksi
tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa (asia C-6/01, Matratzen Concord v.
SMHYV - Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4335,
33 kohta ja asia T-359/02, Chum v. SMHV - Star TV (STAR TV), tuomio 4.5.2005,
Kok. 2005, s. II-1515, 44 kohta).

Kantaja vaittdd, ettd valituslautakunta paatteli riidanalaisessa péétoksessa virheel-
lisesti, ettd riidanalaisten tavaramerkkien valilld on sekaannusvaara, koska niille on
yhteistd sanaosa "omega 3”. Toisin kuin riidanalaisessa paatoksessa todetaan, kantaja
katsoo, ettd osan "omega 3” on katsottava olevan asianomaisten tavaroiden ominai-
suuksia kuvaileva, ja tdstd syystd sana "puleva” on aikaisemman tavaramerkin hallit-
seva osa. Nain ollen kisiteltaivini olevassa asiassa riidanalaisten tavaramerkkien
valilla ei ole minkdinlaista sekaannusvaaraa.

Taltd osin on todettava, ettd oikeuskdytinnon mukaan silloin, kun hakemuksen
kohteena olevan tavaramerkin kohdeyleisolle vilittimad kokonaisvaikutelmaa tarkas-
teltaessa osa, joka ei ole erottamiskykyinen, on kyseisen tavaramerkin hallitseva osa,
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kun taas muut kuvio-osat ja graafiset osat ovat luonteeltaan liitdnndisid eikd niissa
ole esimerkiksi mitddn mielikuvituksellisuuteen tai yhdistimistapaan liittyvéd, jolla
kyseinen tavaramerkki voisi tdyttdd pédasiallisen tehtdvéinsd niiden tavaroiden ja
palvelujen osalta, joita rekisterdintihakemus koskee, hakemuksen kohteena olevalta
tavaramerkiltd puuttuu erottamiskyky kokonaisuudessaan asetuksen N:o 40/94 7
artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla ja sen rekisterdinti on hylat-
tava (ks. vastaavasti asia C-37/03 P, BioID v. SMHYV, tuomio 15.9.2005, Kok. 2005, s.
1-7975, 73-75 kohta).

Sama pédtelmd on tehtéva silloin, kun on kyse hakemuksen kohteena olevasta tava-
ramerkistd, jonka hallitseva osa kohdeyleisolle luodussa kokonaisvaikutelmassa on
sanaosa, joka on téysin kuvaileva asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakoh-
dassa tarkoitetulla tavalla, kun taas timian tavaramerkin kuvio-osat eivit ole riittavan
silmédnpistdvid asianomaisen yleison mielesté kiinnittddkseen sen huomion kyseisen
sanallisen elementin sijasta ja antaakseen kyseessa olevalle merkille kokonaisuutena
tarkasteltuna erottamiskyvyn (ks. vastaavasti julkisasiamies Léger'n ratkaisuehdotus
em. asiassa BioID v. SMHYV, Kok. 2005, s. I-7979, ratkaisuehdotuksen 75 kohta).

Lisaksi vaikka yhteison tavaramerkin hakija ei voi tosin vditemenettelyn yhteydessa
kiistad véitteen tueksi esitetyn aikaisemman tavaramerkin patevyytt silld perusteella,
etta sen rekisteroiminen on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan vastaista (ks. vastaaavasti
asia T-186/02, BMI Bertollo v. SMHV - Diesel (DIESELIT), tuomio 30.6.2004,
Kok. 2004, s. I1-1887, 71 kohta), sitd vastoin, kun on kyse ehdottomasta hylkéyspe-
rusteesta, joka on esteend hakemuksen kohteena olevan yhteison tavaramerkin rekis-
terdimiselle, SMHV:1ld on mahdollisuus samanaikaisesti aloittaa tutkintamenettely
uudelleen téllaisen perustelun mahdollisen olemassaolon tarkastamiseksi (ks. vastaa-
vasti asia T-224/01, Durferrit v. SMHV - Kolene (NU-TRIDE), tuomio 9.4.2003,
Kok. 2003, s. II-1589, 73 kohta).
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Niiden toteamusten valossa ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, etti
késiteltdvdand olevassa asiassa on tarkasteltava ensimmdiseksi, onko hakemuksen
kohteena olevan tavaramerkin kohdeyleis6on luomassa kokonaisvaikutelmassa
sanaosa “omega 3” hallitseva osa, joka nousee esiin mainitusta moniosaisesta tavara-
merkistd riippumatta siitd, onko timé osa kuvaileva vai ei.

Toisin kuin kantaja viittdd, valituslautakunta katsoi riidanalaisen paatoksen
15 kohdassa perustellusti, ettd sanaosa "omega 3”, joka kirjoitetaan vihrein, suuri-
kokoisin kirjaimin, jotka on varjostettu keltaisella, on hakemuksen kohteena olevan
tavaramerkin hallitseva osa siltd osin kuin se herittdd ensimmaéisend kuluttajan
huomion silld kyseessé olevassa tavaramerkissé olevan keskeisen aseman vuoksi. Sen
sijaan tdmédn saman tavaramerkin kuvio-osa eli viher-kelta-sininen sateenkaari, joka
ylittdd osan "omega 3” ja pédttyy punaiseen syddmeen, joka on sanan “omega” o- ja
m-kirjainten vilissd, on kooltaan huomattavasti pienempi, ja sen vaikutus kyseisen
tavaramerkin erottamiskykyyn on néin ollen véhéinen.

Niin ollen kantajan ainoa kanneperuste on hyldttavé, eikd ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuimen ole tarpeellista lausua siitd, kuvaileeko hallitseva sanaosa "omega 3”
riidanalaisilla tavaramerkeilld katettuja tavaroita espanjalaisen yleison osalta vai ei.
Vaikka oletetaan, ettd tdmé osa on kuvaileva, kuten kantaja viittdd, riidanalaisen
padtoksen kumoaminen tdlld perusteella johtaisi vélttamatté siihen, ettd SMHV:n,
jonka on otettava huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion
tuomiolauselman ja perusteluiden seuraukset (asia T-331/99, Mitsubishi HiTec
Paper Bielefeld v. SMHV (Giroform), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. 11-433, 33
kohta; asia T-34/00, Eurocool Logistik v. SMHV (EUROCOOL), tuomio 27.2.2002,
Kok. 2002, s. I1-683, 12 kohta ja asia T-388/00, Institut fiir Lernsysteme v. SMHV —
Educational Services (ELS), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. 1I-4301, 19 kohta), on
aloitettava uudelleen kantajan yhteison tavaramerkkié koskevan hakemuksen tarkas-
telu ja hylédttava se edelld 45—49 kohdassa esitetyisté syista.
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Kantajalla ei kuitenkaan ole minkaénlaista perusteltua intressid paatoksen kumoa-
miseen silloin, kun pddtoksen kumoaminen johtaisi ainoastaan uuteen péa&atok-
seen, joka johtaisi samaan tulokseen kuin kumottu pédtos (ks. vastaavasti asia
T-16/02, Audi v. SMHV (TDI), tuomio 3.12.2003, Kok. 2003, s. [1-5167, 97 kohta
oikeuskaytdntoviittauksineen).

Jos sen sijaan on katsottava, ettd osa "omega 3” ei ole kuvaileva, valituslautakunta
totesi riidanalaisessa padtoksessd perustellusti, ettd riidanalaisten tavaramerkkien
valilla on sekaannusvaara, kun otetaan huomioon, etti hakemuksen kohteena olevan
tavaramerkin sanaosa "omega 3” on hallitseva.

On todettava, ettd kantaja ei ole tdssd tapauksessa esittdnyt tdsmallisia perusteluita
kyseenalaistaakseen valituslautakunnan péitoksen.

Téltéd osin on syyta tuoda esiin yleiselld tasolla, ettd kaksi tavaramerkkié ovat saman-
kaltaisia, kun ne ovat kohdeyleisén nidkokulmasta ainakin osittain yhtaldisid yhden
tai useamman merkityksellisen seikan osalta (em. asia MATRATZEN, tuomion 30
kohta). Kuten yhteisdjen tuomioistuimen oikeuskaytdnnostd ilmenee, merkityk-
sellisid ovat ulkoasuun, lausuntatapaan ja merkityssisaltoon liittyvat seikat. Liséksi
kahden tavaramerkin samankaltaisuutta koskevan arvioinnin on perustuttava tavara-
merkeistd syntyvadn kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tava-
ramerkkien erottavat ja hallitsevat osat (ks. vastaavasti asia C-251/95, SABEL, tuomio
11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 23 kohta ja asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
tuomio 22.6.1998, Kok. 1998, s. 1-3819, 25 kohta).

Talta osin ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, ettid aluksi on katsottava,
ettd jos moniosaisen tavaramerkin ainoa hallitseva sanaosa on ulkoasun ja lausun-
tatavan osalta sama kuin jompikumpi niistd kahdesta osasta, joista aikaisempi
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sanamerkki muodostuu, ja jos ndiden osien merkityssiséllolld ei ole yhdessi tai erik-
seen minkddnlaista merkitystd kohdeyleisolle, kyseessé olevien tavaramerkkien, kun
kumpaakin tarkastellaan kokonaisuutena, on yleenséd katsottava olevan samankal-
taiset asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Kasiteltavand olevassa asiassa on todettava, ettd ulkoasun ja lausuntatavan osalta osa
“omega 3” on samanaikaisesti toinen niistd kahdesta osasta, joista aikaisempi tava-
ramerkki muodostuu (ensimméiinen osa on “puleva”), ja ainoa sanaosa hakemuksen
kohteena olevassa tavaramerkissd, jonka hallitseva osa se myds on (ks. edelld 49
kohta).

Jos kohdeyleiso ei katso, ettd osa omega 3” on kyseessd olevia tavaroita kuvaileva, se
ymmartdd tdimén osan siten, ettd se on luonteeltaan kuvitteellinen ja siité itsestddn
johtuvasta syystd erottamiskykyinen.

Koska sama seikka koskee osaa "puleva”, on katsottava, ettd nama kaksi osaa kyke-
nevit herédttdmadn kohdeyleison huomion vastaavalla tavoin ja ettd kun ne liitetdan
yhteen ilmaisussa "puleva-omega 3”, kohdeyleiso kasittdd ne yhtd hallitsevina ilman,
ettd osa "omega 3” menettdisi erottamiskyky&én.

Niin ollen valituslautakunta katsoi perustellusti, ettd riidanalaiset tavaramerkit, kun
niitd kumpaakin tarkastellaan kokonaisuutena ja kun otetaan huomioon erityisesti
niiden erottamiskykyiset ja hallitsevat osat, ovat samankaltaiset.
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Edelld esitetyn perusteella kohdeyleiso saattaa ajatella, ettd hakemuksen kohteena
olevalla tavaramerkilld varustetut elintarvikkeet voivat olla periisin yrityksestd, joka
on aikaisemman tavaramerkin haltija. Néin ollen riidanalaiset tavaramerkit ovat riit-
tdvén samankaltaiset, jotta voidaan katsoa, ettd niiden vélilld on sekaannusvaara.

Silla seikalla, johon kantaja on vedonnut ja jonka mukaan espanjalainen kuluttaja
voi suoraan vertailla riidanalaisten tavaramerkkien kattamia tavaroita, ei puoles-
taan voida sulkea pois tdten osoitettua sekaannusvaaraa. Minkddn seikan perus-
teella ei nimittédin voida todeta, ettd kantajan tavarat ja véliintulijan tavarat asetetaan
myyntiin vierekkdin, kuten kantaja vdittdd. Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin
katsoo sitd vastoin, ettd valituslautakunta on riidanalaisessa paatoksessd katsonut
aivan oikein, ettéd elintarvikkeiden keskivertokuluttajalla on vain harvoin mahdol-
lisuus vertailla suoraan eri tavaramerkkeja. Nidin ollen elintarvikkeita tarkkaileva
kuluttaja ottaa huomioon ja muistaa merkin hallitsevan osan, jonka avulla hdn voi
myohemmaén hankinnan yhteydesséd toimia samalla tavoin. Kun kohdeyleis6 1oytaa
tavaroita, joissa on hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki, jonka hallitseva osa
on sama kuin jompikumpi aikaisemman tavaramerkin muodostavista osista, on
hyvin todennékoistd, ettd hén liittdd kyseessd oleviin tuotteisiin saman kaupallisen
alkuperén.

Nidin ollen ainoa kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdan rikkomista, on hylattava.

Kanne on néin ollen hylattéva.
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Oikeudenkiyntikulut

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hdvidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéynti-
kulut. Koska kantaja on hdvinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeuden-
kayntikulut SMHV:n vaatimusten mukaisesti.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylitiin.

2) Ekabe International SCA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Vilaras Dehousse Svéby

Julistettiin Luxemburgissa 18 péivané lokakuuta 2007.

E. Coulon M. Vilaras

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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