TUOMIO 9.6.2010 — ASIA T-138/09

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

9 péivéani kesdkuuta 2010*

Asiassa T-138/09,

Félix Mufoz Arraiza, kotipaikka Logrofio (Espanja), edustajanaan asianajajat
J. Grimau Muiioz ja J. Villamor Muguerza,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asia-

miehendin J. Crespo Carrillo,

vastaajana,

* Oikeudenkiyntikieli: espanja.
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MUNOZ ARRAIZA v. SMHV - CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACION
DE ORIGEN CALIFICADA RIOJA (RIOJAVINA)

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

Consejo Regulador de la Denominacion de Origen Calificada Rioja, kotipaikka
Logroiio, edustajanaan asianajaja J. Martinez De Torre,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n toisen valituslautakunnan
29.1.2009 tekemdstd pdatoksestd (asia R 721/2008-2), joka koskee Consejo Regula-
dor de la Denominacién de Origen Calificada Riojan ja Félix Mufioz Arraigan valistd
viitemenettely,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

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

kirjaaja: E. Coulon,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 7.4.2009 toimitetun
kannekirjelmén,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 28.7.2009 jitetyn
SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 17.7.2009 toimitetun
viliintulijan vastineen,
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ottaen huomioon sen, etteivit asianosaiset tai viliintulija ole esittdneet pyynt6a istun-
topdivin madradmisestd kirjallisen késittelyn péddttymisen ilmoittamisesta alkaneen
yhden kuukauden méérdajan kuluessa, ja paétettyddn ndin ollen esittelevan tuomarin
kertomuksen perusteella ja tyojarjestyksen 135 a artiklan nojalla ratkaista asian ilman
suullista kasittelya,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja, Félix Mufoz Arraiza, teki 12.11.2004 yhteison tavaramerkkié koskevan hake-
muksen sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)
yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94
(EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (asetus on korvattu yhteison
tavaramerkistad 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009; EUVL
L 78, s. 1), perusteella.

Tavaramerkki, jonka rekisterointid haettiin, on sanamerkki RIOJAVINA.
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Tavarat ja palvelut, joita varten titd rekisterdintié haettiin, kuuluvat tavaroiden ja pal-
velujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekister6imistd varten koskevaan,
15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on korjattuna ja muutettu-
na, pohjautuvan luokituksen luokkiin 29, 30 ja 35, ja ne vastaavat SMHV:ssé kidydyn
menettelyn aikana toteutetun rajoittamisen jalkeen seuraavaa kuvausta:

— luokka 29: "Riojan alueelta periisin olevat séilykkeet, ravintooljyt ja -rasvat”

— luokka 30: "Etikka, kahvi, tee, kaakao, sokeri, riisi, tapioka, saago, kahvinkorvik-
keet, jauhot ja viljavalmisteet, leipd, leivonnaiset ja makeiset, jadtelot, hunaja, sii-
rappi, hiiva, leivinjauhe, suola, sinappi, kastikkeet (mukaan lukien salaattikastik-
keet), mausteet, jad”

— luokka 35: "Kaupalliset yksinoikeusedustukset, edustukset, tukku- ja véhittéis-
myynti, vienti, tuonti; kaikki edelld mainitut liittyvit seuraaviin: sdilykkeet, ra-
vintodljyt ja -rasvat, etikka, kahvi, tee, kaakao, sokeri, riisi, tapioka, saago, kah-
vinkorvikkeet, jauhot ja viljavalmisteet, leipd, leivonnaiset ja makeiset, jadtelot,
hunaja, siirappi, hiiva, leivinjauhe, suola, sinappi, kastikkeet (mukaan lukien sa-
laattikastikkeet), mausteet ja jad”

Yhteison tavaramerkkid koskeva hakemus julkaistiin 31.10.2005 ilmestyneesséa Yhtei-
son tavaramerkkilehdessé nro 44/2005.

Viliintulija, Consejo Regulador de la Denominacién de Origen Calificada Rioja (jl-
jempénd CRD), teki 9.11.2005 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan (josta on tullut ase-
tuksen N:o 207/2009 41 artikla) nojalla véditteen haetun tavaramerkin rekisterdintia
vastaan edelld 3 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen osalta.

II - 2323



TUOMIO 9.6.2010 — ASIA T-138/09

6  Viite perustui seuraaviin aikaisempiin tavaramerkkeihin:

— alla esitetty yhteison yhteismerkki nro 226118:

REGULADOR e

CALIFICADA

— alla esitetty kansainvélinen tavaramerkki nro 655291:

— muut tavaramerkit nro 1310420, 1697823, 1697824, 1762252, 1762253, 1805183,
1927658, 2114068, 2114069, 2196310, 2261844, 188572, 6/1983, 92335, 470948,
177233, 655291 ja 1511318.
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Viite, joka perustui kaikkiin tavaroihin ja palveluihin, joita varten aikaisemmat tava-
ramerkit on tarkoitettu, ja erityisesti, kun on kyse nyt esilld olevasta kanteesta, luok-
kaan 33 kuuluviin viineihin, koski kaikkia tavaramerkkié koskevassa hakemuksessa
tarkoitettuja tavaroita ja palveluita.

CRD vetosi viitteen tueksi muun muassa 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)
tarkoitettuun suhteelliseen hylkdamisperusteeseen.

Viiteosasto hyviksyi 19.3.2008 tdmén sdédnnoksen perusteella vditteen osittain eli sil-
td osin kuin se koski tavaramerkkid koskevassa hakemuksessa tarkoitettuja seuraavia
tavaroita ja palveluja:

— luokkaan 30 kuuluva etikka

— luokkaan 35 kuuluvat kaupalliset yksinoikeusedustukset, edustukset, tukku- ja
vihittdismyynti, vienti ja tuonti, jotka kaikki liittyvat etikkaan.

Viiteosasto hylkisi véitteen kaikkien muiden tavaramerkkié koskevassa hakemukses-
sa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen osalta, koska ndmaé tavarat ja palvelut eivit
ole samankaltaisia kuin tavarat, joita varten aikaisemmat tavaramerkit on tarkoitettu.

Kantaja teki 5.5.2008 viiteosaston pédatoksestd valituksen SMHV:ssd asetuksen
N:o 40/94 57-62 artiklan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 58-64 artikla)
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perusteella siltd osin kuin tdssd padtoksesséd hyviksyttiin véite osittain tiettyjen tava-
roiden ja palvelujen osalta.

SMHV:n toinen valituslautakunta hylkasi tdmén valituksen 29.1.2009 tehdylld paa-
tokselld (jaljempénd riidanalainen pédtos), jolla se vahvisti vditeosaston kannan.

Tavaroiden ja palvelujen vertailun osalta valituslautakunta katsoi véiteosaston tavoin,
ettd etikka ja viini ovat keskenddn vihdisessd médrin samankaltaisia. Lisdksi se katsoi,
ettd kaupalliset yksinoikeusedustukset, edustukset, tukku- ja vahittdismyynti, vienti
ja tuonti, jotka kaikki liittyvit etikkaan, olivat my6s vahéisessd médrin samankaltaisia
viinin kanssa syistd, jotka viiteosasto ilmoitti paatoksessddn ja joita kantaja ei kiisté-
nyt valituslautakunnassa.

Merkkien vertailun osalta valituslautakunta, joka otti huomioon vain aikaisemman
yhteison yhteismerkin nro 226118, koska télla tavaramerkilld katetaan samat tavarat
kuin aikaisemmalla kansainviliselld tavaramerkilld nro 655291 ja koska sen hallitseva
osa "rioja” on sama kuin tdmén aikaisemman kansainvélisen tavaramerkin hallitseva
osa, vahvisti vditeosaston arvion, jonka mukaan riidanalaiset tavaramerkit ovat hyvin
samankaltaiset ulkoasuiltaan, lausuntatavoiltaan ja merkityssisalloiltadn.

Valituslautakunta katsoi, etti riidanalaisten tavaramerkkien vahva samankaltaisuus
kompensoi tavaramerkkien kattamien tavaroiden ja palvelujen vahiistd samankaltai-
suutta siten, ettd eurooppalainen kuluttaja saattaa helposti luulla, ettd etikka ja kysei-
set palvelut, joita markkinoitiin tavaramerkilla RIOJAVINA, olivat periisin samoista
yrityksistd, jotka omistavat aikaisemmalla tavaramerkilld nro 226118 varustettuina
markkinoituja viinejd tuottavia viinitiloja, ja ettd tdma vaara on vield suurempi, koska
Riojan alueen viinit ovat laajalti tunnettuja.
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Valituslautakunta totesi, etté se seikka, ettd kantaja on sellaisen aikaisemman espan-
jalaisen tavaramerkin RIOJAVINA haltija, joka on tarkoitettu etikkaa varten ja joka
on sama kuin haettu yhteison tavaramerkki, ei ole esteeni sille, ettd CRD:n aikaisempi
tavaramerkki nro 226118 maiaritellddn haettuun tavaramerkkiin nahden oikeudelli-
sesti aikaisemmaksi tavaramerkiksi ja ettd silld on aikaisemman tavaramerkin oikeus-
vaikutukset, eiké se ole esteeni sille, ettd CRD voi vedota tdhédn aikaisempaan tavara-
merkkiin perustellakseen viitettdadn.

Sen viitetyn tosiseikan osalta, jonka mukaan kantajan espanjalainen tavaramerkki
RIOJAVINA on ollut olemassa samanaikaisesti CRD:n aikaisemman tavaramerkin
nro 226118 kanssa, valituslautakunta katsoi, ettd timé seikka ei merkitse, ettd Espan-
jassa ei tapahtunut sekaannuksia, ja erityisesti ettd se ei ole osoitus siitd, ettei sekaan-
nusvaaraa voisi olla muissa Euroopan unionin jasenvaltioissa.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen péitoksen ja hyviksyy tavaramerkin rekisterointid koske-
van hakemuksen luokkiin 29, 30 ja 35 kuuluvia tavaroita varten

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
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SMHYV ja CRD vaativat, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkaa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Kantaja vetoaa yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee sit4, ettd asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.

Aivan aluksi on todettava, ettd koska SMHV hyviksyi viitteen vain osittain ja koska
valituslautakunnan arvioinnit rajoittuivat prosessiekonomiaan liittyvistéd syistd kos-
kemaan haetun tavaramerkin vertailua vain aikaisemman tavaramerkin nro 226118
kanssa, nyt késiteltdvind oleva kanne koskee vain sitd, onko yhtééltd sanamerkin
RIOJAVINA, jota on haettu luokkaan 30 kuuluvaa “etikkaa” varten ja luokkaan 35
kuuluvia "kaupallisia yksinoikeusedustuksia, edustuksia, tukku- ja véhittdismyyntid,
vientid ja tuontia, jotka kaikki liittyvit etikkaan’, varten, ja toisaalta CRD:n aikaisem-
man tavaramerkin nro 226118, joka on rekisteréity luokkaan 33 kuuluvaa viiniéd var-
ten, vililla sekaannusvaara.

Aikaisempi tavaramerkki nro 226118 on asetuksen N:o 40/94 64 artiklassa (jos-
ta on tullut asetuksen N:o 207/2009 66 artikla) tarkoitettu yhteison yhteismerkki.
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Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan ja 64 artiklan 3 kohdan (josta on tullut
asetuksen N:o 207/2009 66 artiklan 3 kohta) sddnndsten, kun niitd luetaan yhdes-
sd, mukaisesti tita tavaramerkkid suojataan kaikkien yhteison tavaramerkkien tavoin
kaikkia sellaisia loukkauksia vastaan, jotka ovat seurausta sekaannusvaaran aiheutta-
van yhteison tavaramerkin rekisteréimisesta.

Kantaja kuitenkin viittaa, ettd nyt esilld olevassa asiassa ei voi olla kyse sekaannus-
vaarasta. Koska ensinnikin CRD on hallinnollinen yksikko ja tdsmaéllisemmin ym-
périst6-, maaseutu- ja meriympéristoministerion hajautettu elin, jonka tehtévini on
valvoa Riojan alueen viinien laatua, eiki se ole Riojan alueen viinin tuottaja, se ei ole
yritys, jonka kanssa kantaja voi pyrkia kilpailemaan. Toiseksi kantajan mukaan on vai-
kea kuvitella, ettéd kuluttaja voisi ajatella, ettd kantajan tavarat ovat perdisin téllaiselta
hallinnolliselta yksikolta.

Ensimmiisestd kohdasta on todettava, ettd jos kantaja katsoi, ettd aikaisemman ta-
varamerkin haltija tai — siksi, ettd tavaramerkki on yhteismerkki — kuka tahansa sen
kayttoon oikeutettu henkil6 (ks. asetuksen N:o 40/94 65 artiklan 2 kohta ja 68 artikla
(joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 67 artiklan 2 kohta ja 70 artikla)) ei ollut
kéyttanyt sitd tosiasiallisesti, kantajan tehtdvina oli vaatia asetuksen N:o 40/94 43 ar-
tiklan 2 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohta) mu-
kaisesti todisteiden esittdmistd tdmdn tavaramerkin tosiasiallisesta kéytostd. Koska
téllaista vaatimusta ei tehty, kantaja ei voi kiistd, ettd aikaisempaa tavaramerkkié nro
226118 voidaan kéyttda sellaisia tavaroita varten, joita varten se on rekisterdity, eli
viinejd varten.

Toisesta kohdasta on muistutettava, ettd sekaannusvaara on olemassa, jos yleiso saat-
taa luulla, etté kyseiset tavarat tai palvelut ovat perdisin samasta yrityksesté tai mah-
dollisesti taloudellisesti keskendén sidoksissa olevista yrityksistéd (ks. asia T-162/01,
Laboratorios RTB v. SMHV — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS),
tuomio 9.7.2003, Kok., s. II-2821, 30 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).
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Téstd seuraa, ettd tdsmaélliselld kaupallisella alkuperilld, jonka kohdeyleisé yhdistaa
kummankin riidanalaisen tavaramerkin kattamiin tavaroihin tai palveluihin, on vain
vahédn merkitysta, kun ratkaistaan, onko riidanalaisten tavaramerkkien vélilld sekaan-
nusvaaraa. Merkitystd on nimenomaan silld, voiko kohdeyleis6é mieltdd tdimén kau-
pallisen alkuperin samaksi molemmissa tapauksissa.

Nyt esilld olevassa asiassa kohdeyleiso, joka muodostuu sekd unionin suuresta ylei-
sOstd yleensd ettd unionin erikoistuneesta yleisostd, mieltdd aikaisemman tavaramer-
kin nro 226118 sen kattamien viinien kaupallista alkuperié osoittavaksi merkinnaksi.
Niiden tavaroiden tdsméllisestd kaupallisesta alkuperistd riippumatta eli ilman, etté
on tarpeellista tutkia, ajatteleeko tdmaé yleiso, ettd aikaisemman tavaramerkin katta-
mat viinit ovat perdisin CRD:lté vai joltakin yritykseltd, ei voida ensi kideltd sulkea
pois, ettd silloin, kun riidanalaiset tavaramerkit ja niilld varustetut tavarat ja palvelut
ovat samat tai samankaltaiset, timd sama yleis6 mieltdd hakemuksen kohteena olevan
tavaramerkin kattamille tavaroille ja palveluille timén saman kaupallisen alkuperén,
mika vastaa sita, ettd niiden valilla on sekaannusvaara.

Téstd seuraa, ettd toisin kuin kantaja viittas, se seikka, ettd CRD ei harjoita toimintaa
Riojan alueen viinien tuottajana, ei milldédn tavoin sellaisenaan johda siihen, ettei ky-
seessd voi olla sekaannusvaara.

On siis tarkasteltava, vahvistiko valituslautakunta, kuten kantaja viittda, virheellisesti
viiteosaston kannan, joka koskee sekaannusvaaraa nyt esilld olevassa asiassa.
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DE ORIGEN CALIFICADA RIOJA (RIOJAVINA)
Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tava-
ramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkid, jonka rekisterdintid haetaan, ei re-
kister6idd, jos sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin tdmai aikaisempi,
samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen
yleison keskuudessa, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara.
Sekaannusvaara siséltdd vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vélisesta
mielleyhtymasta.

Vakiintuneen oikeuskdytinnon mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleiso saat-
taa luulla, ettd kyseiset tavarat tai palvelut ovat perdisin samasta yrityksestd tai ta-
loudellisesti keskendén sidoksissa olevista yrityksistd. Tamén saman oikeuskéytdnnon
mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, mikd késitys
kohdeyleisolld on kyseisistd merkeisti ja tavaroista tai palveluista, ottaen huomioon
kaikki tekijat, joilla on merkitysté asian kannalta, mukaan lukien merkkien saman-
kaltaisuuden ja merkeilld tarkoitettujen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuu-
den vilinen keskindinen riippuvuus (ks. edelld 25 kohdassa mainittu asia GIORGIO
BEVERLY HILLS, tuomion 30-33 kohta oikeuskaytéintoviittauksineen).

Oikeuskéytannon 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
asianomaisen tavara- tai palveluryhmén mukaan (ks. asia T-256/04, Mundipharma
v. SMHV - Altana Pharma (RESPICUR), tuomio 13.2.2007, Kok., s. [1-449, 42 kohta
oikeuskéytdntoviittauksineen).

Kun otetaan huomioon kyseessé olevien tavaroiden ja palvelujen luonne, kohdeyleis6
on, kuten edelld 27 kohdassa on jo todettu, sekéd unionin yleiso yleensé ettd sen eri-
koistunut yleiso.
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Siltd osin kuin ensimmadiseksi on kyse tavaroiden vertailusta, on katsottava vali-
tuslautakunnan todenneen perustellusti, ettd etikka ja viini ovat vahéisessd médrin
samankaltaisia.

Vaikka etikka ei ole, toisin kuin viini, juomaa, niitd molempia voidaan kuitenkin kayt-
tdd ruuanvalmistuksessa. Lisdksi etikkaa valmistetaan yleisesti viinistd etikkahappo-
kéymisen avulla.

Kun téltd osin on kyse kantajan viitteestd, jonka mukaan etikkaa on mahdollista val-
mistaa muista alkoholipitoisista nesteistd kuin viinistd, jolloin voidaan saada erityyp-
pisid etikoita (siideri-, hedelméviini-, vilja-, mallasviini-, hunaja- ja maitoheraetikka),
on todettava, ettd tama viite ei milladn tavoin muuta sitd, kuten valituslautakunta
totesi ja ilman, ettd tédtd on kiistetty unionin yleisessd tuomioistuimessa, ettd viinietik-
ka on yleisimmin valmistettu ja kéytetty etikka. Liséksi kantaja on nimenomaisesti
maininnut aikovansa markkinoida hakemuksen kohteena olevalla tavaramerkilld va-
rustettua viinietikkaa.

Kun on kyse kantajan tekemista viittauksista Riojan alueen viineille ominaisiin val-
mistamista (kéytettdvien rypélelajien valinta) ja vanhenemista (varastoiminen tam-
mitynnyreihin ja vihimmaéiskypsymisajat) koskeviin sddntoihin, on todettava, etté
ndmad viittaukset, joista voi olla hyotyd Riojan alueen viinien erottelemiseksi muista
viineistd, ovat kuitenkin tdysin merkityksettomié sen kysymyksen kannalta, josta vain
on kyse nyt esilld olevassa asiassa ja joka koskee sitd, ovatko etikka ja viini samankal-
taisia tavaroita.
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Kun on kyse asiassa T-501/04, Bodegas Franco-Espaiiolas vastaan SMHV — Compan-
hia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro (ROYAL), 15.2.2007 annettuun
tuomioon (ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa) tehdystd viittauksesta, mainittu
asia on tdysin erilainen kuin nyt esilld oleva tapaus, eika silld voida asettaa kyseenalai-
seksi valituslautakunnan arviota.

Se seikka, ettd kyseisessd asiassa, joka koski tavaramerkin ROYAL, jonka rekisteroi-
mistd oli haettu Riojan alueen viinid varten, ja aikaisemman tavaramerkin ROYAL
FEITORIA, joka oli rekisterdity portviinia varten, vilistd viitettyd sekaannusvaaraa,
ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, ettd Riojan alueen viinit ja portviinit
olivat siitd huolimatta, ettd ne molemmat ovat alkoholijuomia, vain vihéisessid maa-
rin samankaltaisia niiden tunnettujen erojen takia, jotka ovat keskivertokuluttajan
tiedossa (ensin mainitut nautitaan ruokajuomana, kun taas viimeksi mainitut nau-
titaan aperitiivina tai digestiivind), ei millddn tavoin merkitse, ettd SMHYV totesi vir-
heellisesti nyt esilld olevassa asiassa, jossa on kyse etikasta ja viinistd, etta oli riittavid
perusteita katsoa, ettd ndmaé viimeksi mainitut tavarat ovat samankaltaisia, vaikkakin
vain vihdisessd méadrin.

Edelléd todetusta seuraa, ettd kantajan esittdmilld vaitteilld ei aseteta kyseenalaiseksi
sitd, ettd valituslautakunnan arviointi on perusteltu siltd osin kuin on kyse etikan ja
viinin vélisestd vdhdisestd samankaltaisuudesta.

Kun on kyse tavaramerkkid koskevassa hakemuksessa tarkoitetuista palveluista, joi-
den osalta viite hyviksyttiin, eli luokkaan 35 kuuluvista "kaupallisista yksinoikeus-
edustuksista, edustuksista, tukku- ja vdhittdismyynnistd, viennisté ja tuonnista, jotka
kaikki liittyvit etikkaan’, valituslautakunta vahvisti vditeosaston esittimét toteamuk-
set, joiden mukaan kyseiset palvelut olivat myos vahéisessd méérin samankaltaiset
viinin kanssa, ja perusteli kantansa ldhinnd markkinointitoiminnan taydentavalld ja
liitdnnéiselld luonteella etikka- ja viinialan yrityksissa.
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SMHV:n tavoin on kuitenkin todettava, ettd kantaja ei ole esittdnyt yhtédkédn viitetta,
jossa arvosteltaisiin tatd valituslautakunnan palveluista tekemii arviota, koska kan-
taja on riitauttanut vain valituslautakunnan tavaroista (etikka ja viini) tekemét arviot.

Liséksi unionin yleinen tuomioistuin toteaa, ettd kun otetaan huomioon liheinen
yhteys, joka milld hyvénsé tavaralla on sen markkinoinnin kanssa, valituslautakun-
ta totesi perustellusti, todettuaan ensin asianmukaisesti, ettd etikka ja viini ovat vé-
hiisessa maidrin samankaltaiset, ettd samantasoinen samankaltaisuus on olemassa
yhtéaltd niiden markkinointipalveluiden, joiden osalta nimenomaisesti tdismenne-
tddn, ettd ne "liittyvit etikkaan” — eli luokkaan 35 kuuluvat "kaupalliset yksinoikeus-
edustukset, edustukset, tukku- ja védhittdismyynti, vienti, tuonti, jotka kaikki liittyvét
etikkaan” — ja toisaalta viinin vélilla.

Niin ollen on todettava, ettd kantaja ei ole osoittanut, ettd valituslautakunta katsoi
virheellisesti, ettd tavaramerkkia koskevassa hakemuksessa tarkoitetut tavarat ja pal-
velut, joiden osalta viite hyviksyttiin, ovat aikaisemmalla tavaramerkilld tarkoitetun
tavaran kanssa samankaltaiset, vaikkakin vain vahiisessa maarin.

Siltd osin kuin toiseksi on kyse merkkien vertailusta, on muistutettava, ettd sekaan-
nusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on riidanalaisten merkkien ulkoasun, lausun-
tatavan tai merkityssisdllon samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeisté
syntyviain kokonaisvaikutelmaan ja huomioon on otettava muun muassa tavaramerk-
kien erottavat ja hallitsevat osat. Silld, miten keskivertokuluttaja mieltda kyseessa ole-
vat tavarat tai palvelut, 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).

II - 2334



46

47

48

MUNOZ ARRAIZA v. SMHV - CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACION
DE ORIGEN CALIFICADA RIOJA (RIOJAVINA)

Kahden tavaramerkin vilisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen,
ettd huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijoistd ja
ettd sitd verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Téllainen vertailu on sitd vastoin syy-
td suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessd olevaa tavaramerkkié yhtend kokonai-
suutena, mika ei sulje pois sitd, ettd kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tava-
ramerkistéd jad asianomaisen yleison muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi
tai useampi tavaramerkin osatekijoistd (ks. edelld 45 kohdassa mainittu asia SMHV
v. Shaker, tuomion 41 kohta oikeuskéyténtéviittauksineen). Ainoastaan silloin, kun
kaikki muut tavaramerkin osatekijit jadvat merkityksettomiksi, samankaltaisuutta
voidaan arvioida yksin hallitsevan osatekijan perusteella (em. asia SMHV v. Shaker,
tuomion 42 kohta ja asia C-193/06 P, Nestlé v. SMHYV, tuomio 20.9.2007, 42 kohta, ei
julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Asia voi olla ndin muun muassa silloin, kun ky-
seinen osatekiji pystyy yksin hallitsemaan kohdeyleison muistiin jaavés, tavaramerk-
kid koskevaa mielikuvaa sellaisella tavalla, ettd kaikki muut tavaramerkin osatekijit
jaaviat merkityksettomiksi tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa (em. asia
Nestlé v. SMHYV, tuomion 43 kohta).

Riidanalaisessa pdéatoksessd valituslautakunta rajoittui prosessiekonomiaan liittyvista
syistd vain vertailemaan hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkié aikaisemman
yhteison tavaramerkin nro 226118 kanssa. Tamén vertailun yhteydessé se toisti omis-
sa nimissddn véiteosaston arvioinnin, jonka mukaan ndma tavaramerkit ovat vahvasti
samankaltaiset ulkoasuiltaan, lausuntatavoiltaan ja merkityssisélloiltaan.

Télta osin unionin yleinen tuomioistuin katsoo, etté valituslautakunta katsoi perus-
tellusti, ettd sanaosa “rioja’; joka on riidanalaisille tavaramerkeille yhteinen, on kum-
mankin tavaramerkin hallitseva osa. Tama osa kiinnittdd kohdeyleisén huomion seka
silld néissd tavaramerkeissé olevan aseman (haetun tavaramerkin alussa ja aikaisem-
man tavaramerkin keskelld) takia ettd sen maineen takia, joka télld sanaosalla on
suurimmassa osassa unionia ja joka liittyy Riojan alueen viineihin, mistd asianosaiset
ovat yhtd mielta.
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Ulkoasun samankaltaisuudesta on todettava valituslautakunnan tavoin, etté siit4, ettd
riidanalaisissa tavaramerkeissd on sanaosa "rioja” — tdimé osa on haetun tavaramerkin
alussa, ja aikaisemmassa yhteison tavaramerkissd nro 226118 se on painettu suuriko-
koisilla kirjaimilla vinoon tdmén tavaramerkin keskiosaan —, aiheutuu jos ei korkea
niin ainakin huomattava ulkoasujen samankaltaisuus sellaisista muista, vihemmén
tiarkeistd seikoista huolimatta, joiden avulla riidanalaiset tavaramerkit voidaan erotel-
la toisistaan, eli haetun tavaramerkin loppuun sijoitetusta sanaosasta "vina” ja niistd
eri sana- ja kuvio-osista, jotka aikaisemmassa tavaramerkisséd nro 226118 on sijoitettu
keskeisen osan "rioja” ympdrille.

Niiden eri viittausten osalta, joita asianosaiset ovat tehneet riidanalaisten tavara-
merkkien tiettyihin kdytdnnon soveltamistapoihin, kantaja on viitannut aikaisemman
tavaramerkin merkitsemiseen suurempikokoisiin etiketteihin tai pullojen takaosaan,
ja CRD puolestaan on vedonnut kantajan konkreettisesti kiyttdmiin graafisiin piirtei-
siin haetun tavaramerkin painamista varten — ndilld eri viittauksilla ei ole merkitysta
riidanalaisten tavaramerkkien ulkoasujen samankaltaisuuden arvioinnissa, joka teh-
déadn tukeutumalla merkkien niihin ulkoasuihin, jotka on rekisteroity tavaramerkeiksi
tai joiden rekister6imistéd on haettu SMHV:Ita.

Lausuntatavan samankaltaisuudesta on todettava valituslautakunnan tavoin, etti
riidanalaisten tavaramerkkien lausuntatavat ovat suuressa maidrin samankaltaiset,
koska niissd on yhteinen sanaosa "rioja” Haetun tavaramerkin osa "vina’, joka on ta-
varamerkin lopussa ja joka on néin ollen lausuntatavan kannalta vihemman térkea,
ei ole omiaan vihentdmédn huomattavasti tatd lausuntatapojen samankaltaisuutta.
Osat “consejo’, "regulador’, "denominacidn origen” ja "calificada’, jotka on sijoitettu ai-
kaisemman tavaramerkin neljddn reunaan ja joista kaksi, jotka on merkitty pystysuo-

raan, on niin ollen vaikeasti luettavia, ovat tissi tavaramerkissi selvisti toisarvoisia.

II - 2336



52

53

54

55

MUNOZ ARRAIZA v. SMHV - CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACION

DE ORIGEN CALIFICADA RIOJA (RIOJAVINA)
Merkityssisiltojen samankaltaisuuden osalta on vahvistettava valituslautakunnan ar-
viointi, jonka mukaan merkityssiséllot ovat suuressa méérin samankaltaiset. Haetussa
tavaramerkissé oleva sana "riojavina’, kuten aikaisemmassa tavaramerkissa oleva sana
“rioja’; jonka merkityssiséltod vahvistetaan rypéletertun ja viininlehden kuvalla, viit-
taa kohdeyleis6d varten suoraan viinirypéleistd valmistettaviin tuotteisiin ja erityises-
ti Riojan alueen viiniin.

Edelld esitetyisté seikoista seuraa, ettd valituslautakunta totesi perustellusti, etté rii-
danalaiset tavaramerkit ovat suuressa maarin samankaltaiset.

Siltéd osin kuin kolmanneksi on kyse sekaannusvaaran kokonaisarvioinnista, on muis-
tutettava, ettd tdma arviointi merkitsee huomioon otettavien tekijoiden ja erityisesti
tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankal-
taisuuden, joita varten ndmaé tavaramerkit on tarkoitettu, tiettyd keskindisté riippu-
vuutta. Niinpé kyseisten tavaroiden tai palvelujen vihdisen samankaltaisuuden saat-
taa korvata niitd varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittdvd samankaltaisuus
ja pdinvastoin (asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok., s. [-5507, 17 kohta ja
yhdistetyt asiat C-81/03, C-82/03 ja T-103/03, Mast-Jdgermeister v. SMHV - Licore-
ra Zacapaneca (VENADO kehyksesséd ym.), Kok., s. II-5409, 74 kohta).

Nyt esilld olevassa asiassa unionin yleinen tuomioistuin katsoo valituslautakunnan
tavoin, ettéd riidanalaisten tavaramerkkien vahva samankaltaisuus kompensoi tava-
ramerkkien kattamien tavaroiden ja palvelujen vahiistd samankaltaisuutta siten, ettd
kohdeyleiso saattaa luulla, ettd tavaramerkilla RIOVINA markkinoitava etikka ja ta-
varamerkilld RIOJAVINA suoritettavat etikan markkinointipalvelut olivat perdisin
samoista yrityksista kuin viinit, joita markkinoidaan aikaisemmalla yhteison tavara-
merkilld nro 226118 varustettuina.
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Siitd, ettd kantaja on espanjalaisen tavaramerkin RIOJAVINA haltija ja se on mark-
kinoinut Espanjassa yli 50 vuoden ajan télla tavaramerkilld varustettua etikkaa, on
todettava, ettd vaikka oletetaan, ettd tama seikka pitdd paikkansa, se ei milldédn tavoin
osoita, ettei espanjalaisten kuluttajien keskuudessa ole sekaannusvaaraa talld tavara-
merkillda markkinoidun etikan kaupallisesta alkuperésta. Liséksi — ja joka tapauksessa
— yleiso, jonka suhteen sekaannusvaaraa on tutkittava, ei ole espanjalainen yleiso
vaan laajemmin unionin yleiso.

Siité viitteestd, joka koskee sitd, ettd CRD ei saa yrittdd monopolisoida sanan "rioja”
kayttoa tietylld alalla eli etikan alalla, jolla se ei voi ryhtyd harjoittamaan minkéan-
laista toimintaa, on muistutettava, ettd asetuksen N:o 40/94 12 artiklan b alakohdan
mukaan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 12 artiklan b alakohta) "yhteison
tavaramerkki ei oikeuta haltijaa kieltimadn toista kdyttdmasté elinkeinotoiminnassa
— — tavaroiden — — maantieteellistd alkuperdd — — osoittavia merkint6ja — — jos ndima
kayttavit niitd hyvaa liiketapaa noudattaen”

Samalla tavoin asetuksen N:o 40/94 64 artiklan 2 kohdassa (josta on tullut asetuksen
N:0 207/2009 66 artiklan 2 kohta), jossa sdddetéén, ettd “"poiketen siitd, mitd 7 artik-
lan 1 kohdan c alakohdassa sdddetdén, 1 kohdassa tarkoitettuna yhteison yhteismerk-
kind voi olla merkki tai merkintd, jota voidaan kaupassa kéyttad tarkoittamaan tava-
roiden tai palvelujen maantieteellistd alkuperad’, sdéddetdédn myos, ettd "yhteismerkki
ei oikeuta haltijaa kieltdmé&én ulkopuolisia kiyttaméstd nditd merkkeja tai merkintoja
kaupassa, jos tima kdyttd on hyvin liiketavan mukaista” ja ettd erityisesti, téllais-
ta tavaramerkkid ei voida kayttdd ulkopuolisia vastaan, jos ndilld on oikeus kayttaa
maantieteellistd nimitystd”

Toisin kuin kantaja ndyttdd ehdottavan, CRD:n aloittamassa véitemenettelyssi ei kui-
tenkaan millddn tavoin pyritd monopolisoimaan edelld tarkoitettujen sdénndsten vas-
taisella tavalla sanan "rioja” kayttod etikkaa tai mitd hyvansd muuta tavaraa varten.
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60 Talld CRD:n aloittamalla menettelylld pyritddn vain takaamaan CRD:lle asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan avulla aikaisemman tavaramerkin nro 226118 rekis-
teréimisestd johtuvien teollis- ja tekijanoikeuksien suoja kaikkia sellaisia loukkauksia
vastaan, jotka ovat seurausta sellaisen yhteison tavaramerkin rekisterdimisestd, johon
liittyy sekaannusvaara.

61 Siitd vditteestd, jonka mukaan CRD ei asettunut vastustamaan muiden sellaisten
yhteison tavaramerkkien rekisterdintié, joissa on sana “rioja” ja joista yhdelld katetaan
luokkaan 30 kuuluvia tavaroita (etikka), on todettava, etta talla seikalla ei ole merki-
tystd arvioitaessa ainoaa nyt esilld olevassa asiassa kyseessd olevaa kysymystd, joka
koskee sitéd, kuten SMHYV toi esiin CRD:n kantajan hakemaa tavaramerkkié vastaan
aloittaman vaitemenettelyn yhteydessd, onko tdimén haetun tavaramerkin ja aikai-
semman tavaramerkin nro 226118 vililld sekaannusvaara.

62 Koska SMHYV ei ole, toisin kuin kantaja viittad, tehnyt minkdanlaista virhettd tode-
tessaan, ettd nyt esilld olevassa asiassa on asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara, kantajan esittdmé ainoa kanneperuste, joka
koskee tdmén sddannoksen rikkomista, on hylédttava.

63 Téstd seuraa, ettd ilman, ettd on tarpeen tarkastella kantajan vaatimusta, joka koskee
"haetun tavaramerkin rekisteréin[nin hyviksymistd] luokkiin 29, 30 ja 35 kuuluvia
tavaroita varten’, nyt esilld oleva kanne on hylattavé kokonaisuudessaan.
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Oikeudenkiyntikulut

Tyojarjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka héviad asian, velvoi-
tetaan korvaamaan oikeudenkéyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kan-
taja on havinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan SMHV:n ja CRD:n oikeuden-
kéyntikulut nédiden esittdmien vaatimusten mukaisesti.

Niilld perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylitdéan.

2) Félix Muiioz Arraiza velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Vilaras Prek Ciuca

Julistettiin Luxemburgissa 9 péaivina kesdkuuta 2010.

Allekirjoitukset
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