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UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

31 péivana toukokuuta 2017*

EU-tavaramerkki — Viitemenettely — Hakemus kuviomerkin SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il
SOLE rekisterdimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aikaisempi EU-tavaramerkiksi rekisterdity sanamerkki
VINA SOL — Suhteellinen hylkdysperuste — Erottamiskyvylle aiheutuva vahinko —
Merkkien samankaltaisuuden puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta

Asiassa T-637/15,

Alma-The Soul of Italian Wine LLLP, kotipaikka Coral Gables, Florida (Yhdysvallat), edustajanaan
asianajaja F. Terrano,

kantajana,
vastaan
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehenéén J. Crespo Carrillo,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena EUIPO:n valituslautakunnassa kdydyssa menettelyssd oli ja viliintulijana
unionin yleisessd tuomioistuimessa on

Miguel Torres, SA, kotipaikka Vilafranca del Penedés (Espanja), edustajanaan asianajaja J. Giiell Serra,
jossa on kyse EUIPO:n toisen valituslautakunnan 3.9.2015 antamasta péaitoksestd (asia R 356/2015-2),
joka koskee Miguel Torresin ja Alma-The Soul of Italian Winen vilistd vditemenettelyd, nostetusta
kanteesta

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Prek sekéd tuomarit F. Schalin (esittelevd tuomari) ja
M. J. Costeira,

kirjaaja: hallintovirkamies M. Marescaux,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 16.11.2015 jatetyn kannekirjelmaén,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 20.1.2016 jatetyn EUIPO:n vastineen,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 17.2.2016 jatetyn véliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 11.1.2017 pidetyssé istunnossa esitetyn,

* Oikeudenkdyntikieli: englanti.
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TUOMIO 31.5.2017 — ASIA T-637/15
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja Alma-The Soul of Italian Wine LLLP teki 4.3.2011 EU-tavaramerkin rekisterdintihakemuksen
Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) Euroopan unionin tavaramerkistd 26.2.2009
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1) nojalla.

Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, on seuraava kuviomerkki:

SoTTO/SOLE

Tavarat, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta
tavaramerkkien rekisteroimista varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena
kuin tdmé sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 33 ja vastaavat
seuraavaa kuvausta: "Viinit”.

EU-tavaramerkin rekisterdintihakemus julkaistiin 1.4.2011 Yhteison tavaramerkkilehdessa nro 64/2011.

Viliintulija Miguel Torres, SA esitti 30.6.2011 asetuksen N:o 207/2009 41 artiklan nojalla viitteen
haetun tavaramerkin rekisterdintid vastaan edelld 3 kohdassa mainittujen tavaroiden osalta.

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 8 artiklan 5 kohdan nojalla esitetty viite
perustui seuraaviin aikaisempiin tavaramerkkeihin:

— EU-tavaramerkiksi rekisterdity sanamerkki VINA SOL, jota haettiin 12.2.1997 ja joka rekisterditiin
29.10.1998 numerolla 462523 ja uudistettiin 5.3.2007 luokkaan 33 kuuluvia tavaroita
"alkoholijuomat (paitsi oluet)” varten

— espanjalainen sanamerkki VINA SOL, jota haettiin 9.5.1944 ja joka rekisterditiin 13.1.1947
numerolla 152231 ja uudistettiin 11.9.2007 luokkaan 33 kuuluvia tavaroita "kaikenlaiset viinit paitsi

erittdin kuiva poytavalkoviini, joka ominaisuuksiltaan vastaa Reinin viineja” varten

— espanjalainen sanamerkki VINA SOL, jota haettiin 25.5.1973 ja joka rekisterditiin 21.3.1977
numerolla 715524 ja uudistettiin 25.3.2003 luokkaan 33 kuuluvaa tavaraa "brandy” varten.

2 ECLL:EU:T:2017:371



7

10

11

12

TUOMIO 31.5.2017 — ASIA T-637/15
ALMA-THE SOUL OF ITALIAN WINE v. EUIPO — MIGUEL TORRES (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO IL SOLE)

Pelkdstdan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla tehty viite perustui
seuraaviin aikaisempiin tavaramerkkeihin:

— seuraava espanjalainen kuviomerkki, jota haettiin 26.10.2007 ja joka rekisteroitiin 6.5.2008
numerolla 2796505 luokkaan 33 kuuluvia "alkoholijuomia (paitsi oluet)” varten:

— EU-tavaramerkiksi rekisteroity sanamerkki SOL, jota haettiin 17.10.2007 ja joka rekisterditiin
2.5.2010 numerolla 6373971 luokkaan 33 kuuluvia "alkoholijuomia (paitsi oluet)” varten.

Ottaen huomioon aikaisemman EU-tavaramerkiksi rekisterdidyn sanamerkin SOL viiteosasto hyvaksyi
vaitteen 30.10.2012 antamallaan péaatokselld asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran perusteella.

Kantaja valitti vaiteosaston paatoksestda EUIPO:ssa 21.12.2012 asetuksen N:o 207/2009 58-64 artiklan
nojalla.

EUIPO:n toinen valituslautakunta vahvisti 10.9.2013 antamallaan paétoksella (jaljempand 10.9.2013
annettu padtds) viiteosaston pddtoksen ja  hylkdsi tavaramerkin rekisterdintihakemuksen
kokonaisuudessaan. Valituslautakunta kuitenkin totesi, ettd vaikka véiteosasto oli prosessiekonomisista
syistd hyvidksynyt viitteen asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella,
valituslautakunta  tutkisi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 Lkohtaan perustuvan
vastustamisperusteen ottaen huomioon aikaisemman EU-sanamerkin VINA SOL (jiljempéna
aikaisempi tavaramerkki). Se arvioi, ettd kohdeyleis6 koostuu Euroopan unionin keskivertokuluttajista,
jotka ovat tavanomaisesti valistuneita sekd kohtuullisen tarkkaavaisia ja huolellisia. Se katsoi yhtaalts,
ettd espanjan-, ranskan- ja portugalinkielisille kuluttajille kyseiset vastakkain olevat merkit olivat
keskimiddrin samankaltaisia, kun otettiin huomioon se, ettd aikaisemman tavaramerkin hallitseva osa
”sol” ja rekisterditdviaksi haetun tavaramerkin hallitseva osa "sole” olivat erittdin samankaltaisia, ja
toisaalta, ettd italiankielisille kuluttajille kyseiset tavaramerkit olivat vain vahan samankaltaisia.

Valituslautakunnan mukaan aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu viini unionissa. Ottaen
huomioon kyseisten merkkien samankaltaisuuden, erottamiskyvyn ja aikaisemman tavaramerkin
maineen sekd kyseisten vastakkain olevien tavaramerkkien kattamat tavarat, valituslautakunta arvioi,
ettd merkittavalle osalle kohdeyleisostd, toisin sanoen espanjan-, italian-, ranskan- ja portugalinkielisille
kuluttajille, kyseisten merkkien vililld oli yhteys. Se totesi, ettd oli olemassa vesittymisvaara eli vaara
siitd, ettd rekisteroitdvaksi haetun tavaramerkin kayttdminen ilman perusteltua syytd vahingoittaisi
aiemman merkin erottamiskykyé asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Se
totesi, ettd asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdasta juontuvien vaatimusten noudattaminen
espanjan-, italian-, ranskan- ja portugalinkielisten kuluttajien ollessa kyseessd oli riittdvd peruste
hyviksya viite.

Sen jilkeen, kun kantaja oli 21.11.2013 jéttinyt unionin yleiseen tuomioistuimeen 10.9.2013 annettua
paatostd koskeneen kumoamiskanteen, unionin yleinen tuomioistuin kumosi mainitun padtoksen
25.9.2014 antamallaan tuomiolla Alma-The Soul of Italian Wine v. SMHV — Miguel Torres (SOTTO
IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE) (T-605/13, ei julkaistu, EU:T:2014:812).
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Tuomiossa todettiin ldhinng, ettd 10.9.2013 annettu padtds ei sisaltdnyt minkadnlaista selvitysta siit4,
oliko valituslautakunta ottanut huomioon kantajan toimittamat todisteet, joilla se pyrki osoittamaan
kyseisten vastakkain olevien tavaramerkkien sisdltimien sanojen ”sol” ja "sole” heikon erottamiskyvyn,
eika siitd, mistd syystd se oli katsonut, etteivit ndmaé todisteet olleet merkittdvia. Ndin ollen katsottiin,
ettd mainitun péadtoksen perustelut olivat puutteelliset, eikd ollut mahdollista selvittdd, oliko
valituslautakunta ottanut ndméd seikat huomioon arvioinnissaan, jonka mukaan ndmé sanat olivat
kyseisten tavaramerkkien hallitsevia osia, ja péaidtelmissédén, joiden mukaan mainitut tavaramerkit olivat

samankaltaiset.

Unionin yleisen tuomioistuimen antaman kumoamistuomion jalkeen EUIPO:n toinen valituslautakunta
tutki asian uudelleen ja 3.9.2015 antamallaan péatokselld (jaljempédnd riidanalainen pédtds) vahvisti
10.9.2013 annetun paatoksen ja hylkési rekisterdintihakemuksen kokonaisuudessaan.

Valituslautakunta totesi, ettd 10.9.2013 annetussa péaatoksessd esitettyjen perusteluiden mukaisesti sen
tehtavind oli arvioida kantajan esittdmét todisteet, jotka koskivat sanan ”sun” (aurinko eri kielilld) ja
auringon kuvien mahdollista heikkoa erottamiskykyd unionin kuluttajien keskuudessa, kun niitd
kaytettiin viinituotteita varten, mikd saattaisi vaikuttaa kyseisten merkkien vertailuun niiden
hallitsevien ja erottavien osien osalta. Sen mukaan todisteet voitiin jakaa kolmeen ryhmaian eli
ensinndkin useiden yritysten lukuisilta internetsivuilta perdisin oleviin otteisiin, joissa unionin
kansalaisille mainostettiin viineja, joiden tavaramerkeissa esiintyivét sanat ”sol”, "sole”, ”"soleil” ja ”"sun”
ja auringon kuvia, toiseksi luetteloihin luokkaan 33 rekisteroidyistd EU-merkeistd, joissa esiintyivit

samat sanat ja kuvat, ja kolmanneksi véiteosaston aikaisempaan, 26.3.2004 tekeméddn paitokseen.

Valituslautakunta totesi, ettd aikaisempi tavaramerkki oli laajalti tunnettu viineille kaytetty
tavaramerkki unionissa jo riidanalaisen tavaramerkin hakemuksen jattamispdivand, koska kantaja ei
ollut kyseenalaistanut tdtd 10.9.2013 annetusta padtoksestd ilmenevédd padtelméa. Tutkittuaan kantajan
esittimét todisteet se ratkaisi asian niin, ettd tavaroiden, joita varten vastakkain olevia merkkeja
kaytettiin, merkitykselliset kuluttajat olivat samoja, ndm& merkit olivat samankaltaisia osalle
kuluttajista, aikaisempi tavaramerkki oli erottamiskykyinen, merkittavd osa kohdeyleisosta katsoi, etté

kyseisten merkkien vililla on yhteys, aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuisi haittaa ja
rekisteroitdviksi haetun tavaramerkin kaytolle ei ollut esitetty perusteltua syyta.

Asian kisittelyn vaiheet ja asianosaisten vaatimukset
Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paatoksen

— velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
EUIPO ja viliintulija vaativat, ettd unionin yleinen tuomioistuin
— hylkaa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Oikeudellinen arviointi
Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kolmeen kanneperusteeseen, jotka perustuvat ensisijaisesti asetuksen

N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan, toiseksi saman asetuksen 64 artiklan 1 kohdan ja kolmanneksi
asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.

4 ECLL:EU:T:2017:371
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Aluksi on tutkittava ensimmaéinen kanneperuste, joka perustuu asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan rikkomiseen, ennen kuin tarvittaessa tutkitaan toinen ja kolmas
kanneperuste.

Ensimmadisen kanneperusteensa tueksi kantaja vaittdd lahinnd, ettd EUIPO katsoi virheellisesti, ettei
ilmaisuilla ”sol” ja ”"sole” ole suoraa yhteyttd kyseessd oleviin tavaroihin, arvioidessaan, etteivit ne
kuvanneet viinid, sen ominaispiirteitd, luonnetta tai kayttotarkoitusta.

Kantajan mukaan tdma ei pida paikkaansa, silld auringon ja viinin vdlinen yhteys on yleisesti tunnettu.
Sanat "sol” ja ”sole” viittaavat selvésti viinin alkuperddn, mitd vahvistaa myos kantajan esittdma
EU-tavaramerkkien luettelo, joka kattaa luokkaan 33 kuuluvia tavaroita, jotka siséltavét ilmaisut "sol”,
”sole”, ”soleil” tai “sun” tai auringon kuvia. Nailld ilmaisuilla tai kuvilla on siten ainoastaan erittdin
heikko erottamiskyky viinien yhteydessa. Lisdksi mainitusta luettelosta kédy ilmi my0s se, ettd unionin
markkinoilla esiintyy rinnakkain tavaramerkkejd, joita kéytetddn viineja varten ja jotka siséltavat

” »

ilmaukset ”sol”, "sole”, "soleil” tai "sun” tai auringon kuvia.

Kantaja kiistdd lisdksi sen seikan, ettd aikaisempi tavaramerkki olisi kdyton seurauksena unionissa
lagjalti tunnettu. Se viittdad joka tapauksessa, ettd vaikka oletettaisiin, ettd tavaramerkki olisikin laajalti
tunnettu, asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamisen kumulatiiviset edellytykset eivit
tayty. Vastakkain olevat merkit eivit ole samankaltaisia siltd osin kuin samankaltaisuus johtuu niissé
merkeisséd esiintyvistd sanoista ”sol” ja "sole”, joiden erottamiskyky on erittdin heikko, eika tillaisella
samankaltaisuudella voi olla enempdd merkitystd kuin ndiden merkkien vilisillda eroilla, joten
aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle ei ole aiheutunut haittaa. Lopuksi kantaja vetoaa
perusteltuun syyhyn rekisteroidd ja kayttdd rekisteroitaviksi haettua tavaramerkkid eli siihen, etté
viinejd varten rekisteroidyssa tavaramerkissd on oltava mahdollista viitata aurinkoon, kuten monet
viinintuottajat tekevit.

EUIPO viittdad, ettd hallinnollisessa menettelyssa esitetyistd liitteistd 1-3 ilmenevien todisteiden
tutkiminen ei anna aihetta muuttaa riidanalaisesta padtoksestd ilmenevid péételmid, joiden mukaan
aikaisemman tavaramerkin hallitsevaa osaa eli ilmausta "sol” ei voida pitdd kuvailevana eika se siten ole
erottamiskyvyton, minki johdosta kohdeyleisé helposti mieltéd aikaisemman tavaramerkin VINA SOL
tavaramerkiksi.

EUIPO toteaa, ettd kun otetaan huomioon ensinnékin vastakkain olevien merkkien samankaltaisuus,
joka koskee ilmaisua "sol” ensimmadisessd ja "sole” jalkimmadisessd merkissd, ja toiseksi aikaisemman
tavaramerkin laaja tunnettuus viineja varten rekisterditynd tavaramerkkind, merkittivd osa
kohdeyleisostd mieltdd kyseisten merkkien vilille yhteyden, koska rekisterditaviksi haettu tavaramerkki
tuo tdlle osalle yleisostd mieleen aikaisemman tavaramerkin. Aikaisemmalle tavaramerkille aiheutunut
haitta kohdistuu sen laadulliseen imagoon ja mahdolliseen myynnin laskuun.

Viliintulija puolestaan viittdd, ettd sanan ”sol” erottamiskyky on osoitettu suhteessa viiniin. Sen
johdosta se toteaa, ettd nyt kisiteltdvdna olevassa asiassa ne seikat, ettd kyseiset tavarat ovat tdysin
samoja, ettd aikaisempi tavaramerkki, joka on yksi Euroopan tunnetuimmista viinimerkeistd, on laajalti
tunnettu ja ettd kyseisissa tavaramerkeissé ovat erottavina ja hallitsevina osina sana "sol” ja sana "sole”
ja mielikuva auringosta, ovat riittévig, jotta voidaan todeta, ettd kuluttajat ainakin Espanjassa, Ranskassa
ja Portugalissa muodostavat kyseisten tavaramerkkien vilille yhteyden. Kun muita asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa sdddettyja edellytyksid eli aikaisemman tavaramerkin mainetta ja
sen erottamiskyvylle ilman perusteltua syytd aiheutunutta haittaa tarkastellaan yhdessa,
rekisteroitdvaksi haetun tavaramerkin rekisterdinnilld yritetddn hyotyd aikaisemman tavaramerkin
maineesta, minkd vuoksi kyseinen rekisterdintihakemus on hylattava.

Aluksi on tdsmennettdvd, ettd nyt esilld olevan asian tarkastelussa on kyse riidanalaisen paatoksen

lainmukaisuudesta, jota tarkastellaan suhteessa paitsi itse riidanalaiseen péatokseen siséltyviin
perusteluihin myos suhteessa niissd mainittujen 10.9.2013 annetun paatoksen perustelujen siséltoon,
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koska riidanalaisen padatoksen perustelut muodostuvat osittain viittauksista viimeksi mainitun
paatoksen perusteluihin (ks. analogisesti tuomio 20.3.1959, Nold v. korkea viranomainen, 18/57,
EU:C:1959:6, s. 116), mutta niin tehddin ainoastaan siltd osin kuin 25.9.2014 annettu tuomio SOTTO
IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE (T-605/13, ei julkaistu, EU:T:2014:812) ei vaikuta 10.9.2013
annetun paatoksen sisaltoon.

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa sdaddetddn, ettd “jos aikaisempi yhteison tavaramerkki on
yhteisossd laajalti tunnettu ja aikaisempi kansallinen tavaramerkki on kyseisessd jasenvaltiossa laajalti
tunnettu, 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkid ei
myoskadn rekisteroidd, jos se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja se
rekisteroitdisiin sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivit tosin ole samankaltaisia kuin tavarat
tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisterdity, mutta joiden osalta rekisteroitavan
tavaramerkin  kdyttdminen ilman perusteltua syytd merkitsisi aikaisemman tavaramerkin
erottamiskyvyn tai maineen epédoikeudenmukaista hyvaksikayttod taikka olisi niille haitaksi”.

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa aikaisemmalle tavaramerkille annettu laajennettu suoja
edellyttad siten wuseiden edellytysten téyttymistd. Ensinndkin aikaisemman tavaramerkin ja
rekisterditdviksi haetun tavaramerkin on oltava samoja tai samankaltaisia. Toiseksi jos on kyse
aikaisemmasta EU-tavaramerkistd, tavaramerkin on oltava unionissa lagjalti tunnettu, tai jos on kyse
aikaisemmasta kansallisesta tavaramerkistd, tavaramerkin on oltava kyseisessd jasenvaltiossa laajalti
tunnettu. Kolmanneksi haetun tavaramerkin ilman perusteltua syytd kéayttdmisen on aiheutettava vaara
siitd, ettd aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyd tai mainetta kaytetddn epédoikeutetusti hyviksi tai
aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle voi aiheutua haittaa. Koska niama
edellytykset ovat kumulatiivisia, niistd yhden puuttuminen riittdd siihen, ettd mainittua sdédnnosta ei
sovelleta (tuomio 22.3.2007, Sigla v. SMHV — Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, 34 ja 35

kohta; ks. vastaavasti myds tuomio 25.5.2005, Spa Monopole v. SMHV - Spa-Finders Travel
Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, EU:T:2005:179, 30 kohta).

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan kolmannen soveltamisedellytyksen osalta on muistettava,
ettd aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuva haitta, jota kutsutaan myos
vesittymisvaaraksi, on yleensd niytetty toteen silloin, kun rekisterditaviksi haetun tavaramerkin
kaytostd seuraa, ettd aikaisempi tavaramerkki ei endd voi synnyttdd valitontd mielleyhtymaa sellaisiin
tavaroihin, joita varten se on rekisterdity ja joita varten sitd kaytetddn (ks. vastaavasti tuomio
11.12.2014, Coca-Cola v. SMHV — Mitico (Master), T-480/12, EU:T:2014:1062, 83 kohta
oikeuskaytdntoviittauksineen).

Unionin tuomioistuin on tdsmentdnyt ne tekijit, jotka voivat olla keskeisid kokonaisarvioinnissa, jolla
pyritddn osoittamaan, ettd yleiso yhdistdd kyseiset tavaramerkit toisiinsa. Unionin tuomioistuin on
todennut, ettd nditd tekijoitd ovat ensinndkin kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuden aste,
toiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen luonne, joita varten kyseiset tavaramerkit on rekisteroity,
mukaan luettuna ndiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden tai erilaisuuden aste, sekd
kohdeyleiso, kolmanneksi aikaisemman tavaramerkin maineen voimakkuus, neljanneksi aikaisemman
tavaramerkin luontaisen tai kayttoon perustuvan erottamiskyvyn aste ja viidenneksi sekaannusvaaran
olemassaolo yleison keskuudessa (ks. analogisesti tuomio 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07,
EU:C:2008:655, 42 kohta).

Nyt kasiteltdvdssa asiassa on mainittujen tavaroiden vertailun ja kohdeyleison maédrittdmisen jalkeen
tutkittava toinen edellytys, joka koskee aikaisemman tavaramerkin mainetta unionissa siltd osin kuin
tamdn maineen voimakkuus vaikuttaa niiden osien, jotka voivat edistdd kyseisten tavaramerkkien
vilisen yhteyden syntymistd, kokonaisarviointiin, ja sen jdlkeen on tutkittava ensimmdinen edellytys,
joka koskee kyseisten tavaramerkkien samanlaisuutta tai samankaltaisuutta.

6 ECLL:EU:T:2017:371
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Vastakkain olevien tavaramerkkien kattamat tavarat

Vaikka asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa sdddetty suoja on luotu sovellettavaksi sellaisia
tavaroita tai palveluita varten, jotka eivdt ole samankaltaisia, sitd voidaan soveltaa myos silloin, kun
kyseisten tavaramerkkien tarkoittamat tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia (ks.
vastaavasti tuomio 11.7.2007, Miilhens v. SMHV - Minoronzoni (TOSCA BLU), T-150/04,
EU:T:2007:214, 54 kohta oikeuskéytdntoviittauksineen).

Kyseisten vastakkain olevien tavaramerkkien kattamat tavarat kuuluvat luokkaan 33, ja yhtaalta
rekisteroitdviksi haettu tavaramerkki kattaa viinit, ja toisaalta aikaisempi tavaramerkki alkoholijuomat
(paitsi oluet). Néin ollen on katsottava, ettd kyseiset tavarat ovat samoja, koska ensiksi mainitut tavarat
kuuluvat jalkimmaiseksi mainittuihin, mitd asianosaiset eivat myodskadn ole kiistaneet (ks. vastaavasti
tuomio 24.11.2005, Sadas v. SMHV - LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04,
EU:T:2005:420, 34 kohta oikeuskayténtoviittauksineen).

Kohdeyleiso

Kohdeyleison osalta on muistettava, ettd kyseisten tavaramerkkien vélinen yhteys, josta asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa mainitut vadrinkdytokset riippuvat, edellyttdd, ettd niiden
tavaroiden ja palvelujen, joille mainitut tavaramerkit on rekisterdity tai haettu rekisteroitiviksi,
kohdeyleisot ovat samat tai tietyssd maédrin “paéllekkdiset” (tuomio 9.3.2012, Ella Valley Vineyards v.
SMHV - HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10, EU:T:2012:118, 23 kohta; ks. analogisesti
tuomio 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, 46—49 kohta).

Lisaksi sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tuoteryhmén
tavanomaisesti valistunut sekéd kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myos
otettava huomioon se, ettd keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavara-
tai palveluryhmdn mukaan (ks. tuomio 13.2.2007, Mundipharma v. SMHV - Altana Pharma
(RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, 42 kohta oikeuskayténtoviittauksineen).

Nyt késiteltavissa asiassa kantaja on viittanyt valituslautakunnan ensimmadisessd kasittelyssd, etté
kyseessd olevien tavaroiden kohdeyleis6 on keskimaérdistd tarkkaavaisempi, minké erityisesti EUIPO
kiistaa.

Tastd on todettava, ettd "viinit”, siltd osin kuin rekisteroitéviksi haettu tavaramerkki ja aikaisempi
tavaramerkki kattavat ne, on suunnattu unionin suurelle yleisolle. Koska viineja myydddn
oikeuskdytannon mukaan tavallisesti tavanomaisten jakelukanavien kautta, jotka vaihtelevat
tavaratalojen elintarvikeosastoista ravintoloihin ja kahviloihin, on kyse pdivittdiskulutustavaroista,
joiden kohdeyleison muodostavat kulutushyodykkeiden tavanomaisesti valistuneet sekd kohtuullisen
tarkkaavaiset ja huolelliset keskivertokuluttajat (ks. tuomio 9.3.2012, ELLA VALLEY VINEYARDS,
T-32/10, EU:T:2012:118, 25 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).

Tassd tapauksessa kyseisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden kuluttajat ovat unioninlaajuisesti
suureen yleisoon kuuluvia henkil6itd, jotka ovat tavanomaisen tarkkaavaisia, ja on todettava, ettd nyt
kasiteltdvissd asiassa kyseisten tavaramerkkien ndistd kuluttajista koostuvat kohdeyleisot ovat edelld
35 kohdassa mainitun oikeuskdytinnon mukaisesti "pééllekkaiset”.

Nain ollen valituslautakunta ei tehnyt virhettd arvioidessaan kohdeyleisoa.
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Aikaisemman tavaramerkin maineelle aiheutuva haitta

Riidanalaisessa péaatoksessd, jossa viitataan 10.9.2013 annetusta péitoksestd ilmeneviin perusteluihin,
todetaan, ettd rekisteroitavaksi haetun tavaramerkin rekisterdintihakemuksen jéttamispdiviand eli
4.3.2011 aikaisempi tavaramerkki oli laajalti tunnettu viini unionissa.

Kantaja vaittad, ettd valiintulijan esittdmit seikat ovat joko riittiméttomia tai vailla todistusarvoa, jotta
niilla voitaisiin osoittaa, ettd aikaisempi tavaramerkki oli unionissa laajalti tunnettu kayton perusteella.

EUIPO ja viliintulija kiistdvat kantajan viitteet.

Taltd osin on todettava, ettd laajaa tunnettuutta koskevan edellytyksen téyttamiseksi merkittavin osan
tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen kohdeyleisostd on tunnettava aikaisempi
tavaramerkki. Tutkittaessa tdmén edellytyksen tayttymistd on otettava huomioon kaikki asiassa
merkitykselliset seikat, joita ovat muun muassa aikaisemman tavaramerkin markkinaosuus,
tavaramerkin kéyttimisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto seké se, missd madrin yritys
on kéyttanyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, mutta ei edellytetd, ettd ndin madritellysta
kohdeyleisostd jonkin tietyn prosentuaalisen osuuden olisi tunnettava tavaramerkki tai ettd
aikaisemman tavaramerkin olisi oltava laajalti tunnettu koko kyseesséd olevalla alueella, kunhan se on
tunnettu olennaisessa osassa siitd (ks. tuomio 9.3.2012, ELLA VALLEY VINEYARDS, T-32/10,
EU:T:2012:118, 31 kohta oikeuskayténtoviittauksineen).

Nyt kasiteltavissd asiassa on katsottava, ettd toisin kuin kantaja vaittdd, valiintulijan esittamaét todisteet
osoittavat aikaisemman tavaramerkin olleen laajalti tunnettu unionissa. Némia seikat ilmenevit
erityisesti viliintulijalle ja VINA SOL -tavaramerkilli myydyille tuotteille myonnetyisti palkinnoista,
viliintulijayhtion johtajan valaehtoisesta todistuksesta, josta kdvi ilmi nédiden tuotteiden myynnin
maéérd ja arvo vuosina 2003-2010 useissa Euroopan unionin jisenvaltioissa, muun muassa Belgiassa,
Tanskassa, Saksassa, Virossa, Irlannissa, Kreikassa, Espanjassa, Ranskassa, Italiassa, Latviassa,
Liettuassa, Maltalla, Alankomaissa, Itdvallassa, Puolassa, Portugalissa, Romaniassa, Slovakiassa,
Suomessa, Ruotsissa ja Yhdistyneessd kuningaskunnassa, paikallisten jakelijoiden valaehtoisista
todistuksista, lehtiartikkeleista sekd Espanjan johtavan lentoyhtién esitteestd, jossa mainitaan VINA
SOL -tuotemerkilld varustettu tuote.

Kyseisend ajanjaksona viliintulija muun muassa myi yli 41 miljoonaa pulloa Espanjassa, yli
15 miljoonaa pulloa Yhdistyneessd kuningaskunnassa ja yli 3 miljoonaa pulloa Saksassa, miké osoittaa,
ettd aikaisemman tavaramerkin kattamia tuotteita levitettiin laajalti merkittavdédn osaan unionia.

Lisaksi, kuten EUIPO viittdd, kolmansien esittimien sellaisten kirjallisten lausuntojen, jotka perustuvat
asianosaisen laatimaan malliin, ndyttoarvoa ei voida arvioida niin, ettd tdima seikka itsessddn heikentiisi
mainittujen asiakirjojen luotettavuutta ja uskottavuutta, eikd tdmé seikka aseta niiden néyttoarvoa
kyseenalaiseksi (ks. vastaavasti tuomio 16.9.2013, Avery Dennison v. SMHV — Dennison-Hesperia
(AVERY DENNISON), T-200/10, ei julkaistu, EU:T:2013:467, 73 kohta).

Siten on todettava, ettd kokonaisuutena arvioiden ndma todisteet eivdt ole epdjohdonmukaisia.

Naiin ollen voidaan paitelld, ettd kantaja ei ole osoittanut, ettd valituslautakunta olisi tehnyt virheen
katsoessaan, ettd aikaisempi tavaramerkki oli laajalti tunnettu unionissa.

Vastakkain olevien merkkien samuutta tai samankaltaisuutta koskeva edellytys
Mitd kyseisten merkkien samankaltaisuuteen tai samuuteen tulee, on verrattava aikaisempaa

tavaramerkkid ja rekisteroitdvaksi haettua merkkid, jotta voidaan maédritelld niiden mahdollisen
samankaltaisuuden aste.

8 ECLL:EU:T:2017:371
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Taltd osin on aluksi palautettava mieleen, ettd asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa saddetyn
tavaramerkkien samankaltaisuuden edellytyksen tiyttymiseksi ei ole tarpeen osoittaa, ettd kohdeyleison
keskuudessa on sekaannusvaara aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin ja rekisteréitédvaksi haetun
tavaramerkin vélilla. On riittdvad, ettd samankaltaisuuden aste ndiden kahden tavaramerkin vililld
aiheuttaa sen, ettd kohdeyleiso yhdistdd ne toisiinsa (ks. analogisesti tuomio 18.6.2009, L’Oréal ym.,
C-487/07, EU:C:2009:378, 36 kohta oikeuskdytantoviittauksineen). Siten mitd samankaltaisempia
kyseiset tavaramerkit ovat, sitd todenndkoisempdd on, ettd rekisteroitdvaksi haettu tavaramerkki
heréttad kohdeyleison keskuudessa mielikuvan lagjalti tunnetusta aikaisemmasta tavaramerkistd (ks.
analogisesti tuomio 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, 44 kohta).

Ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisallon samankaltaisuuden osalta kokonaisarvioinnin, jolla pyritaan
osoittamaan kyseisten tavaramerkkien vélinen vyhteys, tulee perustua niiden synnyttiméin
kokonaisvaikutelmaan ottaen huomioon erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat (tuomio
16.5.2007, La Perla v. SMHV - Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC),
T-137/05, ei julkaistu, EU:T:2007:142, 35 kohta ja tuomio 25.3.2009, L'Oréal v. SMHV — Spa Monopole
(SPALINE), T-21/07, ei julkaistu, EU:T:2009:80, 18 kohta).

Jos rekisteroitavaksi haettu tavaramerkki on moniosainen siten, etti se koostuu seka kuvio-osista etta
sana-osista, on muistettava, ettd kahden tavaramerkin samankaltaisuuden arviointi ei voi rajoittua
sithen, ettd otettaisiin huomioon ainoastaan moniosaisen tavaramerkin yksi osa ja sitd verrattaisiin
toiseen tavaramerkkiin. Sen sijaan vertailu on tehtdvd tarkastelemalla jokaista kyseistd tavaramerkkié
kokonaisuutena, mikd ei sulje pois sitd mahdollisuutta, ettd moniosaisen merkin kohdeyleisossé
synnyttdméd kokonaisvaikutelmaa voisi joissakin tilanteissa hallita yksi tai useampi niistd osista (ks.
analogisesti tuomio 15.12.2009, Trubion Pharmaceuticals v. SMHV — Merck (TRUBION), T-412/08, ei
julkaistu, EU:T:2009:507, 35 kohta oikeuskayténtoviittauksineen), vaikka onkin tdsmennettivd, ettd
oikeuskdytinnon mukaan tietyissd olosuhteissa on mahdollista verrata myos osia, jotka eivit ole
hallitsevia vaan vihemmén merkittdvia mutta jotka eivét kuitenkaan ole tdysin vihdpétoisid (madrdys
14.4.2016, Roland v. EUIPO, C-515/15 P, ei julkaistu, EU:C:2016:298, 31 kohta).

Naiitd periaatteita on sovellettava tutkittaessa, tekiko valituslautakunta virheen péaitelleessddn, ettd kun
otetaan huomioon aikaisemman tavaramerkin maineen laajuus, kyseiset vastakkain olevat merkit olivat
riittdvan samankaltaisia, jotta kohdeyleis6 voi muodostaa yhteyden niiden vilille, ja tdma tutkiminen on
aloitettava madrittamalld kyseisten tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat.

Vastakkain olevien merkkien erottavat ja hallitsevat osat

Aikaisemman tavaramerkin osalta valituslautakunta arvioi, ettd sana “vina” viittasi espanjankielisen
yleison, samoin kuin portugalin-, italian- ja ranskankielisen yleison, mielessd viinikdynnokseen. Tama
viittaus tuotteen alkuperddn, eli viittaus, joka tekee mainitusta sanasta kuvailevan, on kohdeyleison
helposti tunnistettavissa, minka vuoksi sanalla "viia” on heikko erottamiskyky, eikd sitd voida pitaa
taman tavaramerkin hallitsevana osana. Sen sijaan toista sanaa eli "sol” ei voida pitdd kuvailevana tai
erottamiskyvyttoméana edes siind tapauksessa, ettd — kuten kantaja viitti — koska aurinko on
viinikdynnosten kasvun ja siten viinintuotannon kannalta keskeinen, tdtd sanaa on pidettivd suoraan
viiniin viittaavana. Téltd osin kantajan esittdmat asiakirjat eivat muuta 10.9.2013 annetusta padtoksesta
ilmenevéd arviointia. Ndin ollen valituslautakunta totesi, ettd ”vaikka [ilmauksen ’sol’] erottamiskyky on
hieman keskimédrdistd heikompi, sen on katsottava nauttivan kohtuullista suojaa”, ja aikaisemman
tavaramerkin osalta se totesi, ettd "se ei ollut tdysin erottamiskyvyton”.

Rekisteroitavaksi haetun tavaramerkin osalta valituslautakunta katsoi yhtaaltd, ettei merkin kuvio-osaa,
joka ~muodostuu aurinkoa esittdvastd kuvasta, ollut katsottava merkin = synnyttdmén
kokonaisvaikutelman hallitsevaksi osaksi. Toisaalta se totesi, ettd espanjan-, portugalin- ja
ranskankielisten kuluttajien keskuudessa hallitseva osa on aurinkoon viittaava sanamerkki ”"sole” ja etta
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unionin muiden kuluttajien, mukaan lukien italiankielisten kuluttajien, jotka ymmartaviat sen
merkityksen, keskuudessa hallitseva merkki on kuviomerkin sanaosa eli ilmaus ”sotto il sole”, joka on
kirjoitettu suuremmalla kirjasinlajilla.

Nama valituslautakunnan esittimét arviot ovat osittain paikkansapitdmattomia.

Ensinnikin aikaisemman tavaramerkin tarkastelussa on otettava huomioon, ettd tavaramerkki koostuu
kahden lyhyen sanan eli sanojen "vifia” ja "sol” synnyttdmaéstd mielleyhtymasta. Kuten valituslautakunta
totesi, ensimmadinen sana on vain heikosti erottamiskykyinen, kun taas jalkimmaéisen, joka ei ole
kuvaileva erotuksena  ensimmaisesti olla voidaan viitata kohdeyleison  keskuudessa
“viinikoynnokseen” ja siten “viiniin”, erottamiskyky on hieman vahvempi, vaikkakin hieman
tavanomaista heikompi, minka vuoksi sitéd voitaisiin pitdd hallitsevana.

Kantajan hallinnollisessa menettelyssé esittamien todisteiden, tdssd tapauksessa liitteiden 1-3, joiden
osalta 10.9.2013 annetussa pddtoksessd ei mainittu, oliko valituslautakunta ottanut ne huomioon
arvioinnissaan, mutta jotka todella oli otettu huomioon riidanalaisessa paétoksessd, tutkiminen
muuttaa hieman téstd arvioinnista tehtyjd péaatelmia.

Hallinnollisessa menettelyssa esitetty liite 2, joka sisédltdd auringon kuvia, on tosin merkitykseton
arvioitaessa aikaisempaa tavaramerkkid, joka on sanamerkki.

Sen sijaan hallinnollisessa menettelyssd esitetyt liitteet 1 ja 3, jotka koostuvat yhtdaltd sellaisten
internetsivustojen otteista, joilla unionin kuluttgjille tarjotaan viinejd, jotka on varustettu
tavaramerkeilld, jotka sisdltavat sanat ”"sol”, ”"sole”, ”soleil” ja ”sun” ja auringon kuvia, ja toisaalta
luokkaan 33 rekisterdityjen sellaisten EU-tavaramerkkien luettelosta, jotka sisdltivdat ndmd sanat tai
kuvat, esimerkiksi SOL DE MALAGA, COLORES DEL SOL, PIEDRA DEL SOL, CITA DEL SOL, SOL
ROJO, REY SOL tai SOL DES ESPANA, mahdollistavat sen toteamisen, etti EU-tavaramerkkejs, joissa
viitataan tavalla tai toisella aurinkoon, esiintyy rinnakkain.

On totta, kuten EUIPO vaiittaa viitatessaan 16.9.2009 annettuun tuomioon Zero Industry v. SMHV —
zero Germany (zerorh+) (T-400/06, ei julkaistu, EU:T:2009:331, 73 kohta) pohjautuvaan
oikeuskaytdntoon, ettd se seikka, ettd useat tavaramerkit, jotka kattavat mainitut tavarat, siséltavat
saman sanan, ei riitd osoittamaan, ettd kyseisestd osasta on tullut heikosti erottamiskykyinen sen
vuoksi, ettd sitd kdytetddn usein asianomaisella alalla, ei edes silloin, kun kyseisten tavaramerkkien
kattamat tavarat ovat itsessddn samanlaisia tai muodostavat keskenddn yhteyden. On otettava
huomioon tavaramerkkien todellinen kédyttd6 markkinoilla, ei saman osan siséltdvien tavaramerkkien
abstrakti rinnakkain esiintyminen rekisterissa (ks. vastaavasti tuomio 24.11.2005, GfK v. SMHV — BUS
(Online Bus), T-135/04, EU:T:2005:419, 68 kohta). Kuitenkin, kuten kantaja asianmukaisesti viittas,
hallinnollisessa menettelyssa esitetyn liitteen 1 sisdltimien todisteiden eli useiden yritysten sellaisilta
internetsivustoilta perdisin olevien otteiden, joilla tarjotaan unionin kuluttajille viinejd, jotka on
varustettu tavaramerkeilld, jotka sisaltavdt sanat "sol”, "sole”, ”soleil” ja ”sun” ja auringon kuvia,
perusteella on mahdollista todeta, ettd unionin kuluttajat yleensd ja kohdeyleis6 aivan erityisesti
ndkevit tdllaisia tavaramerkkeja konkreettisesti ja usein, minka johdosta yhtaéltd auringon kisitteen ja
toisaalta viinin késitteen vilinen mielleyhtymé ei ole heille vieras. Tamia padtelmd voidaan tehda
kantajan menettelyssd esittimien todisteiden perusteella ilman, ettd olisi tarpeen tutkia, onko
késitteiden "aurinko” ja ”viini” vdlinen yhteys yleisesti tunnettu, kuten kantaja vaittaa.

Kuten riidanalaisen paatoksen 27 kohdassa todetaan, aikaisemman tavaramerkin EU-tavaramerkiksi
rekisteroimisestd saatu hyoty menetettdisiin, jos kumoamismenettelyn ulkopuolella todettaisiin
aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn puuttuvan kokonaan. On kuitenkin pédteltiava, ettd
ilmaisulla ”sol” on vain heikko erottamiskyky, joskaan se ei puutu kokonaan, ja ettd yhdistettyna
ilmaisuun ”vifia”, jonka erottamiskyky on heikko, se luo aikaisemmalle tavaramerkille ainoastaan heikon
erottamiskyvyn.

10 ECLL:EU:T:2017:371
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Aikaisemman tavaramerkin osalta télld paatelmalld on vaikutusta todisteisiin, jotka toimitettiin alun
perin valituslautakunnan késittelyyn ja joita on tarkasteltu edelld 59—-62 kohdassa; ei kuitenkaan ole
syyta ottaa huomioon asiakirjoja, jotka esitettiin ensimmadistd kertaa vasta unionin yleisessé
tuomioistuimessa ja joita ei véliintulijan vaatimuksen mukaan saada ottaa huomioon menettelyssa.

Toiseksi rekisteroitdvaksi haetun tavaramerkin tarkastelun osalta on muistettava, ettd kyseinen
tavaramerkki muodostuu pyoredstd, aurinkoa esittdvdsta kuvio-osasta, jossa on erilaisia pilkkuja.
Kyseinen kuviomerkki on sijoitettu yhtddltd ensimmadisen sanaosan eli suuraakkosin pienelld
kirjasinlajilla kirjoitetun ilmauksen ”sotto il sole italiano” alapuolelle, ja toisaalta se on toisen sanaosan,
joka koostuu suurikokoisilla ja hieman tyylitellyilla kirjasimilla kirjoitetusta ilmauksesta "sotto il sole”,

»

jossa ”il” on kursivoitu, yldpuolella.

Oikeuskdytdnnon mukaan on niin, ettd jos tavaramerkki koostuu sanaosista ja kuvio-osista, sanaosia on
lahtokohtaisesti pidettdva erottamiskykyisempind kuin kuvio-osia, koska keskivertokuluttaja viittaa
tavaraan helpommin mainitsemalla sen nimen kuin kuvailemalla tavaramerkin kuvio-osaa (ks. tuomio
9.9.2008, Honda Motor Europe v. SMHV — Seat (MAGIC SEAT), T-363/06, EU:T:2008:319, 30 kohta
oikeuskaytantoviittauksineen). Lisaksi — kuten valituslautakuntakin on todennut 10.9.2013 antamansa
paatoksen 43 kohdassa — kohdekuluttajalla on taipumus muistaa sellaiset osat, jotka tuovat hénelle
mieleen jonkin merkityksen. Néin ollen on todennikdistd, ettd sanaosassa “sotto il sole italiano”
italiankielisten kuluttajien lisdksi myds espanjan-, portugalin- ja ranskankieliset kuluttajat ymmartéavat
ilmaisun ”"sole” ohella my6s ilmaisun ’italiano”, joka viittaa Italiaan viinin yhtend mahdollisena
valmistuspaikkana. On siten todenndkdistd, ettd enemmisté unionin kuluttajista ymmartdad kyseisen
ilmaisun, koska merkittavalld osalla unionin kielisté silld viitataan my6s mainittuun maahan.

On totta, ettd rekisterditdaviksi haetun tavaramerkin yldosassa olevassa sanaosassa kédytetddn pienempaa
merkkikokoa kuin sen alaosassa olevassa sanaosassa, mutta koska kaytettyja kirjaimia ei ole tyylitelty,
ne ovat myos helppolukuisempia, mikd helpottaa niiden lukemista. Havaitessaan rekisteroitavéksi
haetun tavaramerkin viinin kuluttaja, vaikka hdn on tavanomaisen tarkkaavainen, kiinnittdd jossain
maérin huomiota ostamansa viinin alkuperdmerkintdan sellaisena kuin se on mainitussa tavaramerkissé
(ks. vastaavasti tuomio 9.3.2012, ELLA VALLEY VINEYARDS, T-32/10, EU:T:2012:118, 45 kohta).
Niin ollen on todettava, ettd rekisterditdviaksi haetun tavaramerkin hallitseva osa ei koostu ainoastaan
ilmaisusta ”sole” vaan ilmauksien ”"sole” ja ”italiano” yhdistelméstd, mikéd ei kuitenkaan tarkoita sitd,
ettd muut osat olisivat merkityksettomia.

Niin ollen kasiteltdvdand olevassa asiassa valituslautakunnan kyseisten tavaramerkkien erottavista ja
hallitsevista osista tekemd arviointi vaikuttaa osittain virheelliseltd, ja on muistettava, ettd
kokonaisarviointi, jolla pyritdédn osoittamaan kyseisten tavaramerkkien vélinen yhteys, on tehtdva
pitden mielessd yhtaalta se, ettd aikaisemman tavaramerkin hallitseva osa koostuu sanasta ”sol”, kun
otetaan huomioon, ettd silldi on vain heikko erottamiskyky ja ettd yhdistettynd sanaan “vifia”
aikaisempi tavaramerkki on ainoastaan heikosti erottamiskykyinen, ja toisaalta se, ettd rekisteroitavéksi
haetun tavaramerkin hallitseva osa koostuu ilmaisujen ”sole” ja "italiano” kokonaisuudesta.

Ulkoasujen vertailu

Vastakkain olevat merkit ovat visuaalisesti vain heikosti samankaltaisia. Aikaisempi tavaramerkki
koostuu vain kahdesta sanasta, kun taas rekisteroitdviksi haettu tavaramerkki koostuu kahdesta neljan
ja kolmen sanan pituisesta sanaosasta ja keskelle sijoitetusta tyylitellystd ja jossain madrédin
omaperdisestd auringon kuvasta. Lisdksi on todettava, ettd tdmén aurinkoa esittivin kuvio-osan
omaperdisyys heijastuu merkkiin kokonaisuudessaan.

Kyseisissd merkeissd yhteneviistd on ainoastaan kirjainten ”s”, "0” ja ”I” muodostama jono, joka
aikaisemmassa tavaramerkissd esiintyy kerran ja rekisteroitdviksi haetussa tavaramerkissd kahdesti.
Tama osa ei kompensoi niitd lukuisia osia, jotka erottavat mainittuja merkkeja toisistaan.
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Lausuntatapojen vertailu

Vastakkain olevissa merkeissdé on eroavaisuuksia myos foneettisesti, ja eroavaisuudet ovat
merkittavampid kuin samankaltaisuudet. Aikaisempi tavaramerkki koostuu kahdesta erittdin lyhyests,
kahden ja yhden tavun pituisesta sanasta, kun taas rekisterditdviksi haettu tavaramerkki koostuu
neljastd sanasta, ja osa "sotto il sole” yksindén sisdltda viisi tavua; kyseisten tavaramerkkien pituuserosta
johtuu, ettd niiden lausumisen soinnillisuus ja rytmi eroavat toisistaan huomattavasti.

Néamai eroavaisuudet voivat neutralisoida kokonaan sen samankaltaisuuden, joka saattaa johtua siita,
ettd rekisteroitdaviksi haetussa tavaramerkissd on sana ”sole” ja aikaisemmassa tavaramerkissd on sana
” ”
sol”.

Merkityssisdltojen vertailu

Kuten kantaja on vaittinyt, kyseiset tavaramerkit eivit ole myoskddn kasitteellisesti riittavin
samankaltaisia, jotta kohdeyleiso voisi mieltdéd niiden vilille yhteyden.

Sille kohdeyleison osalle, joka ymmartdaa espanjankielisen ilmaisun “vifa sol” ja italiankielisen ilmaisun
”sotto il sole italiano” ensimmadinen ilmaus tarkoittaa pédasiassa “auringon viinikoynnostd”, kun taas
sanojen “sole” ja "italiano” yhdistelmd tarkoittaa ”Italian aurinkoa” ja toinen ilmaus tarkoittaa “Italian
auringon alla”, joten toinen ilmaus viittaa rekisteroitdviksi haetun tavaramerkin kattaman viinin
italialaiseen alkuperdan.

Pelkastadan yksi yhteinen viittaus aurinkoon ei voi luoda Kkasitteellistd samankaltaisuutta kyseisten
merkkien vilille. Itse asiassa aikaisemmassa tavaramerkissd on erdanlaista mielikuvituksellisuutta silta
osin kuin silld viitataan ”auringon viinikdynnoksestd” perdisin olevaan viiniin, mikd on myos
luonteeltaan ylistavad, kun taas rekisteroitavaksi haetulla tavaramerkilld viitataan viinin alkuperdin ja
tuotantopaikkaan. Kumpikin merkki vilittda siten erilaisen merkityksen.

Pddtelmdt vastakkain olevien merkkien vilisestd yhteydestd niiden samankaltaisuuden osalta

Kyseisten merkkien vertailun perusteella voidaan todeta, ettd merkit ovat ulkoasultaan heikosti
samankaltaisia, ettd lausuttaessa ndiden merkkien vilinen ldheisyys neutralisoituu ja ettd
merkityssisillot poikkeavat toisistaan, joten kokonaisuutena tarkastellen nditd merkkeja on pidettiva
heikosti samankaltaisina.

Muiden valituslautakunnan huomioon ottamien keskeisten tekijoiden osalta on muistettava, ettd vaikka
merkityksellisten kuluttajien samuus ja aikaisemman tavaramerkin maine viineille rekisterdityna
tavaramerkkind on arvioitu riidanalaisessa paiatoksessa oikein, on silti katsottava, ettd aikaisemman
tavaramerkin erottamiskyky on heikko.

Naistd syistd ja edelld 33-75 kohdassa esitetystd seuraa, ettd — toisin kuin valituslautakunta on
todennut — kun kyseisten merkkien samankaltaisuuden astetta tarkastellaan yhdessd riidanalaisen
paatoksen 35 kohdassa esitettyjen muiden olennaisten seikkojen kanssa, joita ovat merkityksellisten
kuluttajien samuus, aikaisemman tavaramerkin maine viineille rekisterditynd tavaramerkkind ja sen
erottamiskyky, mainittujen merkkien samankaltaisuus ei ole riittava, jotta kohdeyleiso voisi yhdistdd ne
toisiinsa eli voisi muodostaa yhteyden niiden vilille asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa
tarkoitetulla tavalla.
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Niin ollen kokonaisarvostelussa, jolla pyritdén osoittamaan, ettd kohdeyleisossd kyseiset tavaramerkit
yhdistetddn toisiinsa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamisedellytyksid koskevassa ja
edelld 31 kohdassa mainitussa oikeuskdytinnossd edellytetylld tavalla, paadytddn péadtelméédn, jonka
mukaan — kun otetaan huomioon erityisesti kyseessd olevien merkkien viliset erot — ei ole vaaraa
siitd, ettd kohdeyleiso yhdistdisi tavaramerkit télld tavoin toisiinsa.

Tamdn vuoksi voidaan paitelld, ettd késiteltdavind olevassa asiassa yksi asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa sdddetyistd soveltamisedellytyksistd eli kyseisten tavaramerkkien
samankaltaisuus tai etenkédn samanlaisuus, jonka johdosta kohdeyleis6 yhdistédisi mainitut tavaramerkit
toisiinsa, ei tayty.

Koska asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamisedellytykset ovat kumulatiivisia ja
yhdenkin edellytyksen puuttuminen on riittdva, jotta kyseistd sddnnostd ei sovelleta, kanne on siis
hyviksyttavd ja riidanalainen padtos kumottava ensimmadisen kanneperusteen nojalla ilman, ettd olisi
tarpeen tutkia kahta muuta kanneperustetta.

Lopuksi on todettava, ettd koska EUIPO on unionin yleisessdé tuomioistuimessa EUIPO:n
valituslautakunnan paatoksestd nostetun kanteen yhteydessd velvollinen toteuttamaan toimenpiteet
unionin yleisen tuomioistuimen tuomion tdytintoon panemiseksi, EUIPO voi joutua siitd syystd, etté
riidanalainen ~ pddtés on  kumottu  siltd  osin  kuin = silld  rikottiin  asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa, tutkimaan 30.10.2012 annetun véiteosaston paétoksen
lainmukaisuuden siltd osin kuin viiteosasto oli hyviksynyt viditteen alun perin asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella, silld prosessiekonomisista syisté
viiteosaston tekemdn padtoksen perusteluja ei téltd osin ole tutkittu.

Oikeudenkiyntikulut

Unionin yleisen tuomioistuimen tyojéarjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka
héavida asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkayntikulut, jos vastapuoli on sité vaatinut.

Koska EUIPO on hédvinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkdyntikulut kantajan
vaatimusten mukaisesti.

Tyojarjestyksen 138 artiklan 3 kohdan nojalla viliintulija vastaa omista oikeudenkayntikuluistaan.
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Nailld perusteilla
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) toisen valituslautakunnan 3.9.2015
tekemi piitos (asia R 356/2015-2) kumotaan.

2) EUIPO vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Alma-The
Soul of Italian WINE LLLP:n oikeudenkiyntikulut.

3) Miguel Torres, SA vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan.
Prek Schalin Costeira
Julistettiin Luxemburgissa 31 paivina toukokuuta 2017.

Allekirjoitukset
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