PEPSICO v. SMHV — INTERSNACK KNABBER-GEBACK (RUFFLES)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

21 paividni huhtikuuta 2005 *

Asiassa T-269/02,

PepsiCo, Inc., kotipaikka Purchase, New York (Yhdysvallat), edustajanaan asianajaja
E. Armijo Chavarri,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehindén aluksi J. Novais Gongalves ja J. Crespo Carrillo, sitten A. von
Miihlendahl ja Novais Gongalves,

vastaajana,

* Oikeudenkiyntikieli: englanti.
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jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautalunnassa kiydyssa menettelyssé oli
ja viliintulijana ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

Intersnack Knabber-Gebiick GmbH & Co. KG, aiemmin Convent Knabber-
Gebick GmbH & Co. KG, kotipaikka Koéln (Saksa), edustajanaan asianajaja
M. Schaeffer,

ja jossa on kyse SMHV:n ensimmiisen valituslautakunnan 10.6.2002 tekemésti
paatoksestd, joka koskee PepsiCo, Inc:n ja Intersnack Knabber-Gebick GmbH & Co.
KG:n vilistd vaitemenettelyi, nostetusta kanteesta,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

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

kirjaaja: johtava hallintovirkamies J. Palacio Gonzlez,

ottaen huomioon kirjallisessa kisittelyssi ja 16.12.2004 pidetyssé istunnossa
esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

PepsiCo, Inc. teki 1.4.1996 sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit
ja mallit) (SMHV) yhteisén tavaramerkkii koskevan hakemuksen yhteis6n
tavaramerkistd 20 péivdna joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla.

Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, on sanamerkki RUFFLES.

Tavarat, joita varten kyseistd rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimisti varten koskevaan 15.6.1957
tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna,
pohjautuvan luokituksen luokkiin 29 ja 30 ja vastaavat seuraavien luokkien kuvausta:

— luokka 29: "Liha, kala, siipikarja ja riista; kiinteit lihaliemitiivisteet; siilstyt,
kuivatut ja keitetyt hedelmit seki vihannekset; hyytelot, hillot, soseet; munat,
maito ja maitotuotteet; elintarvikeoljyt ja -rasvat”;
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— luokka 30: "Kahvi, tee, kaakao, sokeri, riisi, tapioka, saagojauho, kahvin
korvikkeet; jauhot ja viljavalmisteet, leipé, leivonnaiset ja makeiset, elintarvike-
jaatelot; hunaja, melassisiirappi; hiiva, leivinjauhe; suola, sinappi; etikka,
(mauste)kastikkeet; mausteet; mehujaat”.

Tavaramerkkii koskeva hakemus julkaistiin 22.12.1997 Yhteison tavaramerkkileh-
dessd.

Viliintulija Intersnack Knabber-Gebick GmbH & Co. KG (aiemmin Convent
Knabber-Gebick GmbH & Co. KG) teki asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan
perusteella viitteen haetun tavaramerkin rekisterdintié vastaan.

Viitteen perusteeksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitettuun sekaannusvaaraan haetun tavaramerkin, joka koski
"kuivattuja vihanneksia” (luokka 29) ja "vilja-, leivonnais- ja makeisvalmisteita”
(luokka 30), joita kyseiselld tavaramerkilld tarkoitettiin, ja viliintulijan Saksassa
rekisterdimin sellaisen aikaisemman kotimaisen tavaramerkin RIFFELS valillg, joka
koski timén aikaisemman merkin kattamia “perunalastuja”.

Viiteosasto hyviksyi viitteen 23.11.1999 tekeméllddn padtokselld "kuivattujen
vihannesten” ja "leivonnais- ja makeisvalmisteiden” osalta siitd syystd, ettd kun
riidanalaisten merkkien tarkoittamien tavaroiden vilinen samanlaisuus ja osittainen
samankaltaisuus sekd kyseisten merkkien samankaltaisuus otettiin huomioon,
niiden kahden tavaramerkin vililli oli olemassa sekaannusvaara. Se hylkisi sitd
vastoin "viljavalmisteita” koskevan viitteen.
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Kantaja haki asetuksen N:o 40/94 59 artiklan perusteella 24.1.2000 SMHV:ssi
muutosta viiteosaston paddtokseen. Se jitti 23.6.2000 kirjelmin muutoksenhaun
syista.

Viliintulija jatti 2.5.2001 kantajan muutoksenhakua koskevat huomautuksensa, jotka
tiedottamistarkoituksessa annettiin tiedoksi viimeksi mainitulle SMHV:n 4.5.2001
paivatylla kirjeella.

Kantaja pyysi 13.6.2001 pdivitylld kirjeelld, ettd valituslautakunta kehottaisi sitd
asetuksen N:o 40/94 61 artiklan 2 kohdan nojalla esittimiin uusia huomautuksia.

Valituslautakunta hylkési timin pyynnén 27.6.2001 paivitylld kirjeelld.

SMHV:n ensimmidinen valituslautakunta hylkisi muutoksenhaun 10.6.2002 teke-
millddn padtoksella (jiljempind riidanalainen péités), joka annettiin tiedoksi
kantajalle 24.6.2002. Valituslautakunta totesi ensin, ettd valitus perustui yksinomaan
vditteelle, jonka mukaan kantaja oli Saksassa viliintulijan oikeutta aikaisemman
oikeuden haltija, ja katsoi, ettei tilli viitteelldi voitu asettaa kyseenalaiseksi
viiteosaston péitostd. Talld aikaisemmalla kansallisella rekisterdinnilld ei nimittdin
ollut vaitemenettelyn lopputuloksen kannalta merkitysti, ainakaan kantaja ei ollut
osoittanut, etti tillainen rekisterdinti olisi ollut olemassa (riidanalaisen paitoksen
17-21 kohta).
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Oikeudenkiynti ja asianosaisten vaatimukset

Kantaja on 2.9.2002 ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon
jattaimallaan kannekirjelmilld nostanut nyt esilld olevan kanteen.

Viliintulija ja SMHV ovat 23.1. ja 31.1.2003 jitténeet vastineensa. Viliintulija on
27.1.2003 tiydentinyt vastinettaan tietyilld asiakirjoilla.

Kantaja on 5.3.2003 ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjirjestyksen
135 artiklan 2 kohdan nojalla pyytinyt ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimelta
lupaa vastauskirjelman jattdmiseen ja vaatinut, ettd se ratkaisisi kantajan aikai-
semmin esittimin pyynndn, joka liittyi Lovells-nimisen saksalaisen asianajotoimis-
ton laatimaan lausuntoon kantajan itselleen vaatimasta saksalaisesta tavaramerkista.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin on 22.4.2004 piivitylla kirjeellddn hyldnnyt
nami kaksi pyynt6d ja muistuttanut toisen osalta, etté kantajan tehtéviin kuuluu sen
néytén esittiminen, johon se haluaa tukeutua, ja ettd timd ndyttd on esitettiva
tyojarjestyksessi asetettujen edellytysten ja maaraaikojen mukaisesti.

Kantaja on 30.4.2004 piivitylld kirjeelld jattinyt ensimmdiisen oikeusasteen
tuomioistuimen kirjaamoon Lovells-asianajotoimiston samana péivind péivétyn
lausunnon, joka on otettu jutun asiakirjoihin.
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Kantaja vaatii, ettd ensimméisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paitoksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

SMHYV vaatii, ettd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkai kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Viliintulija vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin hylkia kanteen.

Oikeudelliset seikat

Kantaja esittdd kolme kumoamisperustetta. Ensimmiisessi perusteessaan, joka
perustuu puolustautumisoikeuksien loukkaamiseen, kantaja moittii valituslautakun-
taa siitd, ettei se ollut antanut sille tilaisuutta todistaa aikaisemman saksalaisen
RUFFLES-tavaramerkkinsd olemassaoloa. Toisessa perusteessaan, joka perustuu
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midradmisperiaatteen loukkaamiseen, kantaja moittii valituslautakuntaa siitd, ettei
se ollut ottanut huomioon titd tavaramerkkid, jonka olemassaolo oli esitettyyn
néyttoon ja sithen nihden, ettei véliintulija ollut sitd kiistinyt, SMHV:ssé ksitellyn
riita-asian perustana oleva Lkiistaton seikka. Kolmannessa perusteessaan, joka
perustuu yhteisén tavaramerkkien ja kansallisten tavaramerkkien samanaikaista
olemassaoloa ja samanarvoisuutta koskevan periaatteen loukkaamiseen, kantaja
viittad padasiallisesti, ettd jo pelkistddn kantajan aikaisemman saksalaisen
RUFFLES-tavaramerkin olemassaolon olisi pitdnyt aiheuttaa viitteen hylké&minen.

On totta, ettdi kantaja on kiistdessdéin viitteen SMHV:ssa vedonnut yksinomaan
sellaisen saksalaisen RUFFLES-tavaramerkin olemassaoloon, jonka haltija se viitti
olevansa ja joka sen mukaan oli aikaisempi kuin viliintulijan tavaramerkki. Kantajan
mukaan vaitteen hylkdéiminen oli perusteltua jo yksistién timén olemassaolon
vuoksi.

Kantaja ei niin SMHV:ss vireilld olleen menettelyn missién vaiheessa ole vedonnut
siihen, ettd titd vditettyd tavaramerkkid olisi kiytetty, todistaakseen, ettd tdmd
tavaramerkki ja kantajan tavaramerkki olivat tosiasiallisesti olleet olemassa yhtd
aikaa, mika olisi voinut olla merkityksellinen seikka siiné arvioinnissa, jonka SMHV
asetuksen N:o 40/94 nojalla suoritti harkitessaan haetun yhteison tavaramerkin ja
viliintulijan tavaramerkin vilistd sekaannusvaaraa.

Kantaja ei ole myoskiin viittanyt eikd varsinkaan néyttéinyt toteen, ettd se olisi
aikaisemman saksalaisen tavaramerkkinsi perusteella saanut véliintulijan tavara-
merkin mititéidyksi toimivaltaisessa kansallisessa viranomaisessa, eikd néyttanyt
laittaneensa vireille titd koskevaa menettelyd.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa tistd, ettd siitd kysymyksestd
riippumatta, oliko kantaja niyttinyt SMHV:ssd toteen aikaisemman saksalaisen
tavaramerkkinsi olemassaolon, pelkistiin tillainen olemassaolo ei olisi missdin
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tapauksessa voinut olla viitteen hylkdédmisen perusta. Kantajan olisi vield pitanyt
todistaa, ettd se oli saanut viliintulijan tavaramerkin mitéitoidyksi toimivaltaisessa
kansallisessa viranomaisessa.

Kansallisen tavaramerkin, tissé tapauksessa véliintulijan tavaramerkin, pétevyytti ei
ndet voida riitauttaa yhteison tavaramerkin rekisterdintimenettelyssi vaan ai-
noastaan kyseisessd jdsenvaltiossa vireille pannussa mitdtSintimenettelyssi (asia
T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV — Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio
23.10.2002, Kok. 2002, s. 11-4335, 55 kohta). Vaikka SMHV:n tehtiviin kuuluukin
viitteen tekijan esitettdviksi kuuluvan ndyton perusteella tarkistaa, onko viitteen
tueksi vedottu kansallinen tavaramerkki olemassa, sen tehtiviin ei kuulu ratkaista
tdmén merkin ja toisen merkin vilistd ristiriitaa kansallisella tasolla, silld tallaisen
ratkaisun tekeminen kuuluu kansallisten viranomaisten toimivaltaan.

Viiteosasto on ndin riidanalaisen padtéksen 17 kohdassa voinut todeta, ettd
"kansallisen rekisterdinnin — — etusija toiseen nihden jisenvaltiossa ei vaiku
[ttanut] SMHV:ssi kiytividn vditemenettelyyn, koska ei [ollut] néytetty toteen, etti
[yhteison tavaramerkin] hakija olisi vaatinut viitteen tekijin rekisterdinnin
julistamista mitdttoméksi”.

Toisin kuin kantaja viittdd, siind, ettdi SMHV hyviksyy aikaisempaan kansalliseen
tavaramerkkiin perustuvan viitteen, vaikka yhteison tavaramerkin hakija vetoaa
vielikin aikaisempaan kansalliseen tavaramerkkiin, ei ole mitdin outoa eiki
epitavallista, jos viitteen tekijin tavaramerkin patevyyttd ei ole riitautettu
toimivaltaisessa kansallisessa viranomaisessa. Painvastoin tillainen ratkaisu noudat-
taa SMHV:n ja tdmén kansallisen viranomaisen vilistd toimivallan jakoa.
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Kantaja esittid muitakin perusteluja. SMHV:n asennoituminen aiheuttaa kantajan
mukaan yht#iltd absurdin tilanteen, jossa RUFFLES-sanamerkkid koskevan,
kantajan tekemin yhteisén tavaramerkkihakemuksen hylkddminen estdd tdméin
hakemuksen muuttamisen kansallista tavaramerkkid koskevaksi hakemukseksi vain
Saksassa, missi kantajalla jo on rekisterdinti, jolla se voi saattaa markkinoille kyseisid
tavaroita tilld tavaramerkilld. Toisaalta kantajan mukaan ei ole normaalia, ettd siltd
eviitidn yhteisén tavaramerkin tarjoama suoja, jos se kiytdnnossd voi saada tdman
suojan kansallisilla rekisterdinneilli. On kuitenkin katsottava, ettd ndmd kaksi
viitettd perustuvat sellaiseen toteen ndyttdimittd jddneeseen oletukseen, ettd
kantajalla todellakin on oikeus saattaa tuotteensa markkinoille Saksassa RUFFLES-
tavaramerkilld. Asiassa ei nimittiin ole millddn tavoin osoitettu, ettei viliintulija voist
RIFFELS-tavaramerkkinsi perusteella riitauttaa tita oikeutta.

Viittauksesta, jonka kantaja on tehnyt SMHV:n ensimmdisen valituslautakunnan
12.9.2000 (asia R 415/1999-1) tekeméin, vditemenettelyyn liittyvéan paatokseen, on
todettava, ettd valituslautakuntien péitosten laillisuutta on arvioitava yksinomaan
asetulksen N:o 40/94, sellaisena kuin yhteisgjen tuomioistuimet ovat sitd tulkinneet,
perusteella eikii kyseisten valituslautakuntien aiemman ratkaisukdytannén nojalla
(asia T-106/00, Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002,
Kok. 2002, s. 11-723, 66 kohta ja asia T-36/01, Glaverbel v. SMHV (lasilaatan pinta),
tuomio 9.10.2002, Kok. 2002, s. 11-3887, 35 kohta). Talld viittauksella ei siis ole
merkitysti. Se koskee joka tapauksessa tilannetta, joka on téysin erilainen kuin nyt
esilla oleva. Asiassa R 415/1999-1 yhteison tavaramerkin hakija, joka ei milldén
tavoin vedonnut, kuten nyt esilli olevassa asiassa, aikaisempaa kansallista
tavaramerkkii koskevan oikeuden pelkkédn olemassaoloon, oli ndet ndyttdnyt
toteen timin oikeuden ja sen, etti se oli tosiasiallisesti ja rauhanomaisesti yhta aikaa
olemassa viitteentekijin tavaramerkkioikeuden kanssa kansallisella alueella. Vali-
tuslautakunta totesi muun muassa tisté syysti, ettei sekaannusvaaraa ollut ja hylkési
viitteen (em. SMHV:n ensimmaiisen valituslautakunnan 12.9.2000 tekemin
paitoksen 22 kohta). Tuossa yhteydessi olisi todellakin ollut ongelmallista hyviksy#
viite ja siis eviitd yhteisén suoja, vaikka tavaramerkin hakija saattoi saada saman
suojan Euroopan unionin alueella kansallisia oikeussuojateitd kiyttden (ks. tuon
paitoksen 21 kohdan toiseksi viimeinen virke). Nyt esilld olevassa asiassa tilanne on
aivan toinen, silli on episelvid, onko kantajan itselleen vaatima saksalaista
tavaramerkkis koskeva oikeus tehokas, eikd asiassa ole niytetty toteen, ettd kantaja
saattoi kansallisia oikeussuojateitd kéyttien saada yhtd laajan suojan kuin yhteisén
rekisterdinnilla.
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Lopuksi, toisin kuin kantaja viittds, asetuksen N:o 40/94 106 artiklaa ei voida
soveltaa analogisesti nyt esilli olevassa asiassa. Tuo sadnnos koskee nimittiin
jasenvaltioiden lakiin perustuvaa oikeutta nostaa kansallisissa viranomaisissa
kanteita, jotka perustuvat siihen, ettd aikaisempia oikeuksia on loukattu kiyttimalla
my6hempéd yhteison tavaramerkkid. Kantaja ei nyt esilli olevassa asiassa ole
toimivaltaisessa saksalaisessa viranomaisessa riitauttanut sitd, etti Saksassa kiytet-
téisiin sellaista yhteison tavaramerkkig, jolla loukataan aikaisempaa oikeutta, vaan se
on riitauttanut SMHV:ssa viitteentekijin saksalaisen tavaramerkin tehokkuuden.
Nyt esilld olevassa asiassa kisilld oleva tilanne ja asetuksen N:o 40/94 106 artiklassa
tarkoitettu tilanne eivit siis ole samanlaisia. Lisaksi ja kuten edelli on jo todettu,
edelld tarkoitettu riitauttaminen kuuluu yksinomaan Saksan viranomaisten toimi-
valtaan ja Saksan oikeuden soveltamisalaan.

Edelld esitetystd seuraa, ettd kolmas kumoamisperuste, joka perustuu siihen, etti
valituslautakunta olisi riklkonut kansallisten tavaramerkkien ja yhteison tavaramerk-
kien samanaikaisen olemassaolon ja samanarvoisuuden periaatetta, on hylattévi.

Ensimmaisestd ja toisesta kumoamisperusteesta, jotka perustuvat puolustautumis-
oikeuksien loukkaamiseen ja maériamisperiaatteen loukkaamiseen, on todettava,
ettd kantaja moittii, vielapa ristiriitaisella tavalla, nailld perusteilla SMHV:td samalla
seld siiti, ettei se ole antanut kantajalle tilaisuutta todistaa aikaisemman saksalaisen
tavaramerkkinsi olemassaoloa, ettd siiti, ettei se ole ottanut huomioon titi merkki,
jonka olemassaolo oli kantajan mukaan ollut SMHV:ssi kisitellyn riita-asian
perustana oleva kiistaton seikka. On kuitenkin todettava, ettei kumpikaan niisti
kahdesta perusteesta, vaikka ne olisivat perusteltujakin, ole sellainen, etti ne
aiheuttaisivat riidanalaisen paitoksen kumoamisen. Kuten edelli on esitetty ja kuten
valituslautakunta on paaasiallisesti riidanalaisen piitoksen 17 kohdassa todennut,
kantajan itselleen vaatiman saksalaisen tavaramerkin pelkki olemassaolo ei voi olla
perustana vditteen hylkddmiselle, kun viitemenettelyn kohteena olevan tavaramer-
kin mitdtoimistd koskevaa niyttod ei ole esitetty. On riidatonta, ettd kantaja on
SMHV:ssé tyytynyt vetoamaan saksalaisen tavaramerkkinsi pelkkiin olemassa-
oloon.
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Tisti seuraa, ettd ensimmiinen ja toinen kumoamisperuste ovat vaikutuksettomia.

Kantajan aikaisemman saksalaisen tavaramerkin rekisterdintitodistusta ja Lovells-
nimisen asianajotoimiston timin tavaramerkin tehokkuudesta suhteessa valiintuli-
jan tavaramerkkiin laatimaa lausuntoa, jotka molemmat kantaja on jdttinyt
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimelle, ei voida ottaa tutkittaviksi. Vakiintu-
neen oikeuskéytinnén mukaan ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimessa vireilld
olevassa oikeudenkiynnissi pyritddn valvomaan valituslautakuntien asetuksen
N:0 40/94 63 artiklan nojalla tekemien péstésten lainmukaisuutta. Tosiseikat, joihin
ei ole vedottu SMHV:ssé vaan vasta ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimessa,
voivat vaikuttaa tdmén piitoksen laillisuuteen vain siind tapauksessa, ettd SMHV:n
olisi pitinyt ottaa ne huomioon viran puolesta. Saman asetuksen 74 artiklan
1 kohdan loppuosasta ilmenee tiltd osin, ettd rekisteréinnin epadmiseen liittyvid
perusteita koskevassa menettelyssé SMHYV tutkii ainoastaan asianosaisten esittdmat
perusteet ja vaateet ja ettei silld ole velvollisuutta ottaa viran puolesta huomioon
sellaisia seikkoja, joihin asianosaiset eivit ole vedonneet. Tastd seuraa, ettei
valituslautakunnan péstdsti voida asettaa kyseenalaiseksi tillaisilla seikoilla
(viimeksi asia T-115/03, Samar v. SMHV — Grotto (GAS STATION), tuomio
13.7.2004, Kok. 2004, s. 11-2939, 13 kohta).

Kaikki edells esitetyt seikat huomioon ottaen nyt esillé oleva kanne on hylattévé.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hévidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkaynti-
kulut, jos vastapuoli on siti vaatinut. Koska kantaja on hévinnyt asian ja koska
SMHYV on vaatinut oikeudenkiyntikulujensa korvaamista, kantaja on velvoitettava
korvaamaan SMHV:n oikeudenkdyntikulut.
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Tyojarjestyksen 87 artiklan 4 kohdan nojalla ja koska viliintulija ei ole vaatinut
oikeudenkiyntikulujensa korvaamista, se velvoitetaan vastaamaan omista oikeuden-
kayntikuluistaan.

Niéilla perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hyldtddin,

2) Kantaja velvoitetaan vastaamaan omista oikeudenliiyntikuluistaan ja
korvaamaan sisdmarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja
mallit) oikeudenkiyntikulut.

3) Viliintulija vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan.

Vilaras Dehousse Svaby

Julistettiin Luxemburgissa 21 pdivini huhtikuuta 2005.

H. Jung M. Vilaras

kirjaaja viidennen jaoston puheenjohtaja
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