SMHV v. ERPO MOBELWERK

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)
21 paivani lokakuuta 2004

Asiassa C-64/02 P,

jossa on kyse yhteisgjen tuomioistuimen perussddnnén 49 artiklaan perustuvasta
valituksesta, joka on jétetty yhteisdjen tuomioistuimeen 27.2.2002,

siséimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), asiamiehindén
A. von Miihlendahl ja G. Schneider, prosessiosoite Luxemburgissa,

valittajana,

jota tukee

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta, asiamiehinédén P.
Ormond, C. Jackson, M. Bethell ja M. Tappin, avustajanaan barrister D. Alexander,
prosessiosoite Luxemburgissa,

véliintulijana muutoksenhaussa,

* Qikeudenkiyntikieli: saksa.
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ja jossa vastapuolena on

Erpo Mébelwerk GmbH, edustajinaan Rechtsanwalt S. von Petersdorff-Campen ja
Patentanwalt H. von Rohr, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana ensimmaéisessd oikeusasteessa,

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja C. W. A. Timmermans (esitteleva
tuomari) sekd tuomarit C. Gulmann, J.-P. Puissochet, R. Schintgen ja J. N. Cunha
Rodrigues,

julkisasiamies: M. Poiares Maduro,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies M. Mugica Arzamendi,

ottaen huomioon kirjallisessa késittelyssé ja 5.5.2004 pidetyssd istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka asianosaiset ja viliintulija ovat sille
esittineet,

kuultuaan julkisasiamiehen 17.6.2004 pidetyssi istunnossa esittdmén ratkaisuehdo-
tuksen,
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on antanut seuraavan

tuomion

Sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (jaljempéna SMHV)
on valituksessaan vaatinut kumottavaksi Euroopan yhteisojen ensimméisen oikeus-
asteen tuomioistuimen asiassa Erpo Mobelwerk vastaan SMHV (DAS PRINZIP DER
BEQUEMLICHKEIT) 11.12.2001 antaman tuomion (asia T-138/00, Kok. 2001, s. II-
3739; jiljempini valituksenalainen tuomio), jossa tdma kumosi SMHV:n kolmannen
valituslautakunnan 23.3.2000 tekemin p#dtéksen (asia R 392/1999-3; jéljempénd
riidanalainen p#itds), jossa hyléttiin valitus, jonka Erpo Mobelwerk GmbH
(jaljempani Erpo) oli tehnyt SMHV:n tutkijan paitoksestd evitd sanamerkin DAS
PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT rekisterdinti yhteison tavaramerkiksi eri
luokkiin kuuluvia tavaroita, joihin kuului muun muassa huonekaluja, varten.

Asiaa koskevat oikeussdinnot

Yhteison tavaramerkistd 20 pdivind joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 7 artiklassa sdddetdén seuraavaa:

"1 Seuraavia merkkeji ei rekistersida:
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b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

c) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkin-
noistd, joita voidaan elinkeinotoiminnassa kiyttdd osoittamaan tavaroiden tai
palvelujen lajia, laatua, mairdd, kiyttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd
alkuperid, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa
taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;

d) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeisté tai merkin-
noistd, jotka ovat tulleet tavallisiksi yleisessd kielenkdytossd tai hyvin
kauppatavan mukaan;

3 Edelld 1 kohdan b, ¢ ja d alakohtaa ei sovelleta, jos tavaramerkki on kaytossd
tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joille
rekisteréintid haetaan.”

Asetuksen N:o 40/94 12 artiklassa sdadetiidn otsikon "Yhteisén tavaramerkkiin
kohdistuvat rajoitukset” alla seuraavaa:

"Yhteistn tavaramerkki ei oikeuta haltijaa kieltimaén toista kéyttaméstéd elinkeino-
toiminnassa:
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b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, middrdd, kéyttotarkoitusta, arvoa tai
maantieteellisti alkupers, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suori-
tusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia
merkintojd,

jos ndmd kéyttdvit niitd hyvaa liiketapaa noudattaen.”

Tosiseikat

Erpo teki 23.4.1998 piivitylld kirjeelli SMHVille hakemuksen sanamerkin DAS
PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT rekisterdimiseksi yhteison tavaramerkiksi
sellaisia tavaroita varten, jotka kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvilista
luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd varten koskevan, 15 péivéand kesidkuuta
1957 tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin kyseinen sopimus on tarkistettuna
ja muutettuna, luokkiin 8 (kisitybkalut, veitset, haarukat ja lusikat), 12 (maakulku-
neuvot ja niiden osat) ja 20 (kodin kalusteet, erityisesti pehmustetut huonekalut,
istuimet, tuolit, poydit, kaapit ja laatikostot, seki toimistohuonekalut).

Koska SMHV:n tutkija hylkisi 4.6.1999 tekemélldin péitokselld hakemuksen silla
perusteella, ettd mainittu sanamerkki kuvaili kyseisten tavaroiden tiettyd ominai-
suutta ja ettii se oli tiysin vailla erottamiskykyé, Erpo teki padtoksestd valituksen.

SMHV:n kolmas valituslautakunta kumosi riidanalaisella paitokselld tutkijan
paidtoksen siltd osin kuin tutkija oli hylinnyt hakemuksen luokkaan 8 kuuluvien
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tavaroiden osalta. Muilta osin valituslautakunta hylkési valituksen silld perusteella,
ettéd kyseessd oleva sanamerkki ei vastannut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b ja ¢ alakohdassa eiké 2 kohdassa saddettyjd vaatimuksia.

Asian Kisittely ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksen-
alainen tuomio

Erpo nosti ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimeen 23.5.2000 toimittamallaan
kannekirjelmilld kanteen riidanalaisen p#itoksen kumoamiseksi. Ensimméisen
oikeusasteen tuomioistuin hyviksyi kanteen valituksenalaisella tuomiolla.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion
22-29 Lkohdassa, ettd ensimmiinen kanneperuste, joka perustui asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomiseen, oli perusteltu, koska vaikka
katsottaisiin, ettd osa "Bequemlichkeit” (joka tarkoittaa mukavuutta) yksinddn
kuvailisi kyseisten tavaroiden sellaista ominaisuutta, jonka kohderyhmé voi ottaa
huomioon ostop#itostd tehdessddn, sanamerkkia DAS PRINZIP DER BEQUEM-
LICHKEIT kaikkien osiensa perusteella kokonaisuutena tarkasteltuna ei voida pitaa
yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinndistd muodostuvana, joita voitaisiin
kayttdd kuvailemaan kyseisten tavaroiden tiettyd ominaisuutta.

Sen jélkeen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin tarkasteli toista kanneperus-
tetta, joka perustui asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
rikkomiseen.
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Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 41 ja
42 kohdassa, ettd myds tima kanneperuste oli hyviksyttivs, koska valituslautakunta
on tullut siihen johtop#itékseen, ettd kyseessd olevalta sanamerkiltd puuttuu
erottamiskyky, koska se on Iluonteeltaan kuvaileva, vaikka ensimmdiseen kannepe-
rusteeseen liittyvistd valituksenalaisen tuomion 22-29 kohdasta ilmenee, ettd
riidanalaisessa paitoksessd on téltd osin oikeudellinen virhe.

Valituksenalaisen tuomion 43-46 kohdassa ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin
on katsonut, ettd myds toinen kanneperuste on perusteltu, kun otetaan huomioon
seuraavat seikat:

”43 Valituslautakunta on lisiksi riidanalaisen péitéksen 30 kohdassa todennut, etti

44

sanamerkki DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT ei ollut ‘missiéin méirin
mielikuvituksellinen’. Lisdksi virasto totesi vastauskirjelmésséén, ettd ‘jotta
iskulauseita voitaisiin kiyttdd tavaramerkkeing, niiden on oltava jossain méérin
omaperiisii — —’, ja ettd nyt esilli olevan ilmaisun osalta tillainen
omaperiisyys puuttui.

Taltd osin on huomattava, etti ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen
oikeuskiiytdnnostd seuraa, ettd erottamiskyvyn puuttuminen ei voi johtua siité,
ettd merkki ei ole missdin méirin mielikuvituksellinen (asia T-135/99, Taurus-
Film v. SMHV (Cine Action), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-379, 31 kohta;
asia T-136/99, Taurus-Film v. SMHV (Cine Comedy), tuomio 31.1.2001,
Kok. 2001, s. 11-397, 31 kohta ja asia T-87/00, Bank fiir Arbeit und Wirtschaft v.
SMHYV (EASYBANK), tuomio 5.4.2001, Kok. 2001, s. 1I-1259, 39 ja 40 kohta).
Lisiksi on korostettava sitd, ettd iskulauseisiin ei ole sovellettava ankarampia
arviointiperusteita kuin muunlaisiin merkkeihin.
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Siltd osin kuin valituslautakunta on riidanalaisen p#dtéksen 31 kohdassa
maininnut vield, ettd tapauksessa puuttuu 'késitteellinen ristiriita, joka yllattdisi
ja ndin ollen palauttaisi mieliin jotain’, on korostettava, ettd timé seikka
tosiasiassa vain selventdd valituslautakunnan toteamusta siitd, ettd merkki ei
ollut 'misséédn médrin mielikuvituksellinen’.

Valituslautakunnalle tehdyn valituksen hylkdéminen asetuksen N:o 40/94 7 artik-
lan 1 kohdan b alakohdan perusteella olisi ollut perusteltua vain siind
tapauksessa, ettd olisi osoitettu, ettd pelkiistisn sanamerkin 'das Prinzip der
— —’ ('— —:n periaate’) ja sellaisen sanan, joka kuvailisi kyseisten tavaroiden tai
palveluiden tiettyd ominaisuutta, yhdistelmda kaytettdisiin yleisesti kaupallisessa
viestinnéissé ja erityisesti mainoksissa. On kuitenkin todettava, ettd riidanalai-
sessa piatoksessd ei todeta tdstd mitdén ja ettd virasto ei ole kirjelmissddn eika
suullisessa kisittelyssd véittdnyt sitd ndin kéytettdvin.”

Niilld perusteilla ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin kumosi riidanalaisen
péatoksen.

Valitus

Valituksessaan SMHYV vaatii, ettd yhteisojen tuomioistuin

kumoaa valituksenalaisen tuomion
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— hylk#d SMHV:n kolmannen valituslautakunnan asiassa R 392/1999-3 23.3.2000
tekemistd padtoksesti nostetun kanteen ja toissijaisesti palauttaa asian
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen késiteltdvéksi

— velvoittaa vastapuolen vastaamaan kuluista, jotka ovat aiheutuneet asian
kisittelystd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja muutoksenhaussa.

Erpo vaatii, ettd yhteisdjen tuomioistuin

— hylkéa valituksen

— pysyttéd valituksenalaisen tuomion

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut, myés muutoksenhaun
yhteydessi syntyneet kulut, jotka voidaan maarata korvattaviksi.

Yhteiséjen tuomioistuimen presidentin 9.9.2002 antamalla médrdykselld Ison-
Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta hyvéksyttiin valiintulijaksi
tukemaan SMHV:n vaatimuksia.
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Asianosaisten ja véliintulijan lausumat

Ainoana valitusperusteenaan SMHYV vetoaa siihen, ettd kun ensimmaéisen oikeus-
asteen tuomioistuin on katsonut valituksenalaisen tuomion 46 kohdassa, ettd
mahdollisuus evitid tavaramerkin rekisterdinti silld perusteella, ettéd siltd puuttuu
erottamiskyky, rajoittuu tapauksiin, joissa on osoitettu, ettd kyseessid on merkki, jota
kiytetddn yleisesti asianomaisissa kaupallisissa piireissd, se on rikkonut asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

SMHYV korostaa tdssd yhteydessd, ettd tavaramerkin erottamiskykyé arvioitaessa on
ensin tutkittava sitd todenndkoisyyttd, milld kohdeyleiso tavaramerkin perusteella
konkreettisesti tunnistamaa, ettd tavarat tai palvelut, joita varten sen rekisterdintid
on haettu, ovat periisin tietystd yrityksestd eivitkd jostakin muusta yrityksestd tai
joka tapauksessa, ettd niitd valmistetaan tai pidetddn kaupan tavaramerkin haltijan
tdydella vastuulla.

Kuten vérimerkeilté ja kolmiulotteisilta tavaramerkeiltd, mutta toisin kuin puhtailta
sanamerkeiltd tai kuviomerkeiltd, esilld olevassa asiassa kyseessd olevan kaltaisilta
iskulauseista muodostuvilta tavaramerkeiltd, edellytetdédn, ettd niihin siséltyy
esittdmisté koskeva lisdelementti, joka tekee ne erottamiskykyisiksi. Témé vaatimus
johtuu SMHV:n mukaan siitd, ettd kyseessd ovat merkit, joilla on useimmiten
pelkistddn mainostehtdvd ja joiden tehtévdnd ei ole tavaroiden alkuperdn
osoittaminen.

Lisaksi SMHV viittdd, ettd tavaramerkin erottamiskykyd arvioitaessa ei sen
mahdollista kaytt6d markkinoilla tule ottaa huomioon. Tosin jos osoittautuu, ettd
kyseessé oleva merkki soveltuu ldhtokohtaisesti erottamaan kyseessé olevat tavarat
tai palvelut muista, mutta ettd sama kohdeyleiso kayttdd merkkié tai samantyyppisié
sanoja, hakemus on hyléttiva asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja d ala-
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kohdan perusteella. Jos kuitenkin, kuten kisiteltivind olevassa asiassa, kyseessid
oleva merkki ei lihtokohtaisesti sovellu erottamaan kyseessd olevia tavaroita tai
palveluita muista, sen rekisterdinti yhteisén tavaramerkiksi on evéttivd saman
asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla, eikd ole tarpeen toimittaa
todisteita siitd, etti merkkid kiytetddn tavanomaisesti kohdeyleisossa.

Erpo sen sijaan viittdd, ettd SMHV:n valituksenalaisen tuomion 46 kohdan osalta
esittima valitusperuste ei ole perusteltu. Valituksenalaisen tuomion 28 ja 42 kohdasta
ilmenee sen mukaan, ettd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut, ettd
kyseessd olevan tavaramerkin erottamiskyky seuraa siitd, ettd sanat "Das Prinzip der
— —" on yhdistetty kuvailevaan osaan "Bequemlichkeit”. Ensimmaisen oikeusasteen
tuomioistuin ei sen mukaan sitd vastoin ole vaatinut todisteita siitd, ettd kaikkia
kyseessd olevia sanoja kéytetddn yleisesti. Se ei Erpon mukaan ole todennut, ettd
sanojen "Das Prinzip der — —” kéytto vahvistaa kuvailevaa osaa. Téstd se on Erpon
mukaan péitellyt, ettd riidanalaisessa padtoksessd ei ole objektiivisia perusteluita
sille, ettd rekisterdinti on evitty erottamiskyvyn puuttumisen perusteella.

Erpo korostaa lisiksi, ettd kyseessé olevan iskulauseen rekistersinti tavaramerkiksi ei
sitd paitsi estd kilpailijoita kiiyttdméstd sanojen "Prinzip” (periaate) ja "Bequemlich-
keit” (mukavuus) yhdistelm#d. Asetuksen N:o 40/94 12 artiklan b alakohta on sen
mukaan nimittdin esteend sille. Tdssd viimeksi mainitussa sddnnoksessd suojataan
kilpailua riittéivésti, jotta vapaamielinen rekisterdintikiytinto, jossa episelvissd
tapauksissa suojataan tavaramerkkid, jonka rekisterdintia on haettu, néyttdd
oikeutetulta.

Erpo kiisti# sité paitsi sen, ettd koska iskulauseesta muodostuvalla tavaramerkilld on
pelldstiin mainostehtdvi, tdllaisen merkin erottamiskyky edellyttiisi, ettd siihen
liittyy lisdelementti. Erpon mukaan sekd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen
oikeuskéytinnossd ettd SMHV:n kéytinnossd on vahvistettu, ettd iskulauseen
mainostehtivi ei sulje pois sen erottamiskykya.
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Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus véiittdd, ettd valituksenalaisessa tuomiossa
tehty erottamiskyvyn analyysi on sekd yhteisdjen tuomioistuimen ettd itse
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskdytinnén vastainen. Késitelti-
vini olevassa asiassa ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin ei erityisesti ole sen
mukaan soveltanut oikein yhteison oikeutta, joka edellyttds, ettd tavaramerkin laatu
otetaan huomioon, kun arvioidaan sen erottamiskykyd. Ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuin on sen mukaan lisiksi lahestynyt tdmén erottamiskyvyn mééarittdmistd
vadralld tavalla.

Mainittu hallitus tuo esiin, etté oikeuskiytinnostd ilmenee, ettd jotta erottamiskyvyn
edellytys tdyttyy, tavaramerkin on riidattomasti osoitettava kyseessd olevien
tavaroiden tai palveluiden kaupallinen alkuperd. Merkki ei sen mukaan voi taata
tillaista alkuperdd, jos kyseessi olevaan ryhmédn kuuluvien tavaroiden ja
palveluiden keskivertokuluttajan oletettujen odotusten mukaan hénelld on todelli-
nen epdilys mainitusta alkuperésta.

Tamén hallituksen mukaan on totta, ettd tavaramerkin erottamiskyvyn arviointiin
sovellettavat oikeusperiaatteet ovat samat kaikenlaisille tavaramerkeille. Sen mukaan
tavassa, jolla niitd periaatteita sovelletaan, on kuitenkin otettava huomioon
asiayhteys ja etenkin kyseessi olevan merkin laatu, kuten kolmiulotteisia merkkeja,
jotka muodostuvat tavaran muodosta, koskeva oikeuskdytidntd sen mukaan osoittaa
(asia T-119/00, Procter & Gamble v. SMHV (valkoinen nelibnmuotoinen tabletti,
jossa on keltaisia ja sinisid pilkkuja), tuomio 19.9.2001, Kok. 2001, s. II-2761,
53-55 kohta ja asia T-88/00, Mag Instrument v. SMHV, tuomio 7.2.2002, Kok. 2002,
s. 11-467, 33-35 kohta sekd julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin yhdistetyissid
asioissa C-53/01-C-55/01, Linde ym. antaman ratkaisuehdotuksen 12 kohta
(tuomio 8.4.2003, Kok. 2003, s. I-3161)).

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus viittdd, ettd késiteltdvind olevassa asiassa
kyseessé oleva tavaramerkki on olennaisilta osin mainoslause, jonka tarkoituksena
on vilittdd tieto niistd periaatteista, joiden mukaan kyseessd olevat tavarat on
valmistettu. Keskivertokuluttaja ei ole sen mukaan kuitenkaan kovin taipuvainen
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pitimiin mainoslausetta erityisesti silloin, kun se siséltdd viittauksen tavaroiden tai
palveluiden erityisiin ominaisuuksiin, merkkeini, joka ilmentéé tavaroiden alkuperaa
ja yksildi ainoastaan sen yrityksen, joka vastaa niiden tuotannosta. Jos tillainen
iskulause tekee kuitenkin huomattavan vaikutuksen, koska on tavanomaisesta
poikkeavaa kiyttdd sitd kyseessi olevien tavaroiden ja palveluiden yhteydesss,
keskivertokuluttaja saattaisi péityd katsomaan, ettd se yksiloi nédiden tavaroiden ja
palveluiden kaupallisen alkuperin sen lisiksi, ettd silld on myyntid edistéavé tehtava.

SMHV:n valituslautakunta on timin hallituksen mukaan ollut oikeassa ottaessaan
huomioon nimi pohdinnat. Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin ei kuitenkaan
ole valituksenalaisessa tuomiossa lainkaan ottanut huomioon tavaramerkin laatua
arvioidessaan sen erottamiskykyd tai se ei ole ottanut sitd huomioon riittdvassi
maarin.

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus tuo lisdksi esiin sen, ettd ensimmdisen
oikeusasteen tuomioistuin on rikkonut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b ja ¢ alakohtaa siltd osin kuin valituksenalaisen tuomion 46 kohdassa annetaan
ymmirtis, ettd kyseessd olevan merkin rekisterdiminen voidaan evita erottamisky-
vyn puuttumisen takia ainoastaan siiné tapauksessa, ettd sanoja "Das Prinzip der —
—" kéytetddn yleisesti kaupallisessa viestinnéissi ja mainonnassa.

Ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin on tamén hallituksen mukaan sekoittanut
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan vaatimukset saman
artiklan d alakohdan vaatimusten kanssa. Vaatimus siitd, ettd rekisterdinnin
epadmiseksi on niytettdvi toteen, ettd tavaramerkki on tullut yleiseksi kyseessd
olevien tavaroiden ja palveluiden kaupassa, sovelletaan Yhdistyneen kuningaskun-
nan hallituksen mukaan ainoastaan titd viimeksi mainittua sdénnéstd eikd ensin
mainittuja (asia C-517/99, Merz & Krell, tuomio 4.10.2001, Kok. 2001, s. 1-6959,
35 kohta). Mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja ¢ alakohdan sddnnoksissé on
ilmaistu itsendinen merkin rekisterdinnin este, vaikka nididen sdénnosten sovelta-
misalat ilmeisesti menevétkin paallekkéin.
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Yhteisdjen tuomioistuimen arviointi asiasta

Aluksi on todettava, ettd SMHV:n ainoa valitusperuste, joka koskee tavaramerkin
erottamiskykyd ja joka perustuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdan rikkomiseen, koskee nimenomaisesti ainoastaan valituksenalaisen
tuomion 46 kohtaa. Kuitenkin 46 kohta liittyy erottamattomasti sitd vlittomésti
edeltdviin 43~45 kohtaan, joten SMHV:n valitusperuste on tutkittava kaikkien naissa
kohdissa esitettyjen perustelujen valossa. Sitd paitsi asianosaiset ja viliintulija ovat
ymmartianeet valituksen kohteen ndin, koska ne kasittelevidt kirjelmissddn
valituksenalaisen tuomion 43-46 kohdan muodostamaa kokonaisuutta.

Valituksenalaisen tuomion 43-46 kohdassa kisitelldén riidanalaisen paitoksen 30 ja
31 kohtaa, joissa edellytetdén iskulauseelta mielikuvituksellisuutta ja jopa “késit-
teellistd ristiriitaa, joka yllattdisi ja jonka voisi ndin ollen palauttaa mieleen”, jotta
iskulauseella olisi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu
vahimmaiserottamiskyky.

On oikein, ettd ensimmdiisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen
tuomion 43-45 kohdassa hyliannyt tdmén vaatimuksen olennaisilta osin silld
perusteella, ettd iskulauseisiin ei ole sovellettava ankarampia arviointiperusteita
kuin muunlaisiin merkkeihin.

Yhteisojen tuomioistuimen oikeuskdytdnndstd nimittdin ilmenee, ettd erottamisky-
kyéd arvioitaessa jokaiselta tavaramerkiltd, kauluipa se mihin ryhmidén tahansa,
edellytetddn, ettd se pystyy yksiloimédn tavaran tietyn yrityksen tavaraksi ja
erottamaan ndin tdmén tavaran muiden yritysten tavaroista (ks. vastaavasti
jasenvaltioiden tavaramerkkilainsddddnnon lahentimisestd 21 péivind joulukuuta
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1988 annetun ensimmiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40,
s. 1, EYVL Ep. 13(17), s. 178) 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan, jossa on sama
sainnos kuin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, osalta em.
yhdistetyt asiat Linde ym., 42—-47 kohta).

Lisiksi yhteisdjen tuomioistuin on katsonut, etté vaikka tavaramerkkien erottamis-
kyky4 koskevat arviointiperusteet ovat samat eri ryhmiin kuuluville tavaramerkeille,
niitd perusteita sovellettaessa voi kiydd niin, ettd kohdeyleis6 ei vélttimittd mielld
eri ryhmiin kuuluvia merkkeji samalla tavoin ja ettd ndin ollen tiettyihin ryhmiin
kuuluvien tavaramerkkien erottamiskykyé voi olla vaikeampi osoittaa kuin toisiin
ryhmiin kuuluvien tavaramerkkien erottamiskykya (ks. yhdistetyt asiat C-456/01 P ja
C-457/01 P, Henkel v. SMHYV, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. 1-1725, 38 kohta;
yhdistetyt asiat C-468/01 P-C-472/01 P, Procter & Gamble v. SMHYV, tuomio
29.4.2004, Kok. 2004, s. 1-5141, 36 kohta ja yhdistetyt asiat C-473/01 P ja C-474/01 P,
Procter & Gamble v. SMHYV, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. I-5173, 36 kohta).

Sit#, ettd timén tuomion edellisessi kohdassa mainittu oikeuskéytintd koskee myds
sellaisia mainoslauseista muodostuvia sanamerkkejé, joista on kyse Ikésiteltdvana
olevassa asiassa, ei voida sulkea pois. Niin voi olla erityisesti silloin, kun kyseessi
olevan tavaramerkin erottamiskyvyn arvioinnissa todetaan, ettd tavaramerkilli on
myynninedistimistehtivi eli ettd silld esimerkiksi kehutaan kyseessé olevan tavaran
laatua ja etti timin tehtdvin merkitys ei ole ilmeisen toissijainen suhteessa sen
viitettyyn tehtividn tavaramerkking, eli tehtédvidn taata se, ettd tavaralla on tietty
alkuperi. Tillaisessa tapauksessa viranomaiset voivat nimittdin ottaa huomioon sen,
etti Leskivertokuluttajilla ei ole tapana olettaa tillaisten iskulauseiden perusteella,
ettd tavaroilla on tietty alkuperd (ks. vastaavasti em. yhdistetyt asiat Procter &
Gamble v. SMHYV, tuomion 36 kohta).

Kuten tdmén tuomion 32-34 kohdassa on huomautettu, vaikeudet, joita tiettyihin
ryhmiin kuuluvien tavaramerkkien, kuten mainoslauseista muodostuvien tavara-
merkkien, lajista voi erottamiskyvyn toteamisessa aiheutua ja jotka on aiheellista
ottaa huomioon, eivit kuitenkaan voi oikeuttaa erottamiskyvyn arviointiperustee-
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seen, sellaisena kuin sitd on oikeuskdytinnossd tulkittu, lisdttivien tai siitd
poikkeavien erityisten arviointiperusteiden kiyttéon ottamista. Ensimméisen oikeus-
asteen tuomioistuin on siis tehnyt oikein kumotessaan riidanalaisen paitoksen,
koska siind oli asetettu erilainen ja ankarampi arviointiperuste iskulauseista
muodostuvien tavaramerkkien erottamiskyvyn arvioinnille.

Sen jilkeen kun ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin oli perustellusti hylannyt
valituksenalaisen tuomion 43-45 kohdassa riidanalaisessa péitéksessd kyseessd
olevan tavaramerkin erottamiskyvyn arvioimiseksi kéytetyn perusteen, se on
kayttanyt valituksenalaisen tuomion 46 kohdassa toista arviointiperustetta eli sit4,
ettd tavaramerkiltd puuttuu erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitetulla tavalla vain siind tapauksessa, etti niytetddn, ettd
kyseessd olevaa sanamerkkid kiytetddn yleisesti kaupallisessa viestinnéssd ja
erityisesti mainoksissa, mité riidanalaisessa padtoksessé ei sen mukaan ollut tutkittu.

On kylld totta, ettd jos ndytetddn, ettd kyseessd olevaa sanamerkkid kiytetddn
yleisesti kaupallisessa viestinndssd ja erityisesti mainoksissa kuten asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 1 kohdan d alakohdassa sé4detéén, téstd seuraa, ettd timén merkin
perusteella ei voida erottaa yhden yrityksen tavaroita tai palveluita muiden yritysten
tavaroista tai palveluista eiké se siis tdytd tavaramerkin keskeistd tehtévdd — paitsi
jos ndmé merkit tai merkinnit ovat kéytossd tulleet siten erottamiskykyisiksi, ettd
niitd voidaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla pitdd erottamisky-
kyisina (ks. vastaavasti direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan b ja d alakohdassa
sekd 3 kohdassa olevien samojen séinndsten osalta em. asia Merz & Krell, tuomion
37 kohta).

Jokainen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa mainittu rekisterdintieste on
kuitenkin itsendinen verrattuna muihin rekisterdintiesteisiin ja jokaista niistd on
tarkasteltava erikseen (ks. erityisesti em. asia Henlkel v. SMHV, tuomion 45 kohta
oikeuskaytantoviittauksineen).
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Niin ollen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamista ei ole
rajoitettava ainoastaan niihin tavaramerkkeihin, joita ei mainitun asetuksen 7 artiklan
1 kohdan d alakohdan nojalla voida rekisterdidd siitd syystd, ettd niitd kiytetdin
yleisesti kaupallisessa viestinnissi ja erityisesti mainoksissa.

Yhteis6jen tuomioistuin on jo katsonut, etti tillainen kiytto ei sinénsi ole esteeni
sellaisen tavaramerkin rekisterdinnille, joka koostuu merkeistd tai merkinndistd,
joita lisiksi kiytetddn iskulauseina mainoksissa, laatua koskevina ilmauksina tai
kehotuksina ostaa niit# tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkkié on kéytetty
(ks. em. asia Merz & Krell, tuomion 40 kohta).

Oikeuskiytinnst ilmenee sité paitsi, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky tarkoittaa, ettd tdmé tavaramerkki yksiloi
tavaran, jota varten rekisterdintid on haettu, tietystd yrityksestd perdisin olevaksi ja
erottaa siis timén tavaran muiden yritysten tavaroista ja ndin ollen voi siis tayttad
tavaramerkin keskeisen tehtdviin (ks. vastaavasti em. yhdistetyt asiat Procter &
Gamble v. SMHYV, tuomion 32 kohta oikeuskaytintéviittauksineen ja direktiivin
89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa olevan saman séannéksen osalta em.
asia Merz & Krell, tuomion 37 kohta ja em. yhdistetyt asiat Linde ym., tuomion
40 kohta oikeuskaytdntoviittauksineen).

Oikeuskiytinnén mukaan titd erottamiskykyd on arvioitava yhtdiltd suhteessa
nijhin tavaroihin tai palveluihin, joille rekisterdintié on haettu, ja toisaalta suhteessa
sithen, miten kohdeyleisd, joka muodostuu niiden tavaroiden tai palvelujen
tavanomaisesti valistuneista sekd kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista
keskivertokuluttajista, mieltdd tavaramerkin (ks. erityisesti em. yhdistetyt asiat
Procter & Gamble v. SMHYV, tuomion 33 kohta oikeuskiytintoviittauksineen).
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Tastd seuraa, ettd nyt esilld olevassa asiassa kyseessd olevan tavaramerkin kaltaisen
tavaramerkin, joka koostuu merkeistd tai merkinndistd, joita lisiksi kiytetddn
iskulauseina mainoksissa, laatua koskevina ilmauksina tai kehotuksina ostaa niité
tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkkid on kéytetty, erottamiskykyd on
arvioitava tdmén tuomion 42 ja 43 kohdassa esitettyjen periaatteiden valossa (ks.
vastaavasti my0s tillaisten merkkien osalta asia T-130/01, Sykes Enterprises v.
SMHV (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), tuomio 5.12.2002, Kok. 2002, s. II-
5179, 20 kohta ja asia T-122/01, Best Buy Concepts v. SMHV (BEST BUY), tuomio
3.7.2003, Kok. 2003, s. 11-2235, 21 kohta).

Erpon esittimé perustelu, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 12 artiklan b ala-
kohdassa suojataan kilpailua riittdvésti, jotta vapaamielinen rekisterdintikiytinto,
jossa epéselvissd tapauksissa suojataan tavaramerkkid, jonka rekister6intié on haettu,
ndyttdd oikeutetulta, on sitd paitsi myds tdssd yhteydessd hyldttdvd. Yhteisojen
tuomioistuin on nimittdin jo hyldnnyt téllaisen perustelun siitd syystd, ettd
rekisterdintihakemusten tutkimisen ei pidd olla minimaalista vaan sen on oltava
tiukkaa ja kattavaa, jotta viltettdisiin tavaramerkkien perusteeton rekisterdinti ja
varmistettaisiin oikeusvarmuuteen ja hyvéin hallintotapaan liittyvistd syistd, ettei
sellaisia tavaramerkkejd rekister6idd, joiden kéytto voitaisiin menestyksekkadsti
riitauttaa tuomioistuimissa (ks. vastaavasti asia C-104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003,
Kok. 2003, s. 1-3793, 58 ja 59 kohta).

Néin ollen, kun ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin on paittényt valituksen-
alaisen tuomion 46 kohdassa, ettd tavaramerkilti puuttuu asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen erottamiskyky vain siiné
tapauksessa, ettd kyseessd olevaa sanamerkkid kiytetién yleisesti kaupallisessa
viestinndssd ja erityisesti mainoksissa ja ettd riidanalaisessa padtoksessd tdmén
tilanteen olemassaoloa ei ollut tutkittu, ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on
soveltanut arviointiperustetta, jota ei ole vahvistettu asetuksen N:o 40/94: 7 artiklan 1
kohdan b alakohdassa.

Tésta seuraa, ettd ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin on tiltd osin ymmartényt
mainitun artiklan soveltamisalan véérin.
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Niin ollen SMHYV on oikeassa viittdess#in, ettd valituksenalaisessa tuomiossa on
tiltd osin oikeudellinen virhe.

On kuitenkin todettava, ettd tilld oikeudellisella virheelld ei ole vaikutusta riidan
ratkaisussa.

Kuten timin tuomion 37 kohdasta ilmenee, on menetelty perustellusti, kun
riidanalainen p#atés on kumottu valituksenalaisen tuomion 43-45 kohdassa
esitetyilld perusteilla siitd syystd, ettd tavaramerkin rekisterdinnin epéiminen on
perustunut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen
erottamiskyvyn arviointiperusteen virheelliseen soveltamiseen, mikd ilmenee
riidanalaisen paitoksen 30 ja 31 kohdasta, nimittdin siihen, ettd tavaramerkki ei
ole missdéin midrin mielikuvituksellinen.

Tastd seuraa, ettd huolimatta timin tuomion 48 kohdassa todetusta oikeudellisesta
virheestdl valituksenalaisen tuomion tuomiolauselma on edelleen perusteltu.

Vaikka ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen esittdmét perustelut olisivat
joltain osin yhteison oikeuden vastaisia, valitus on vakiintuneen oikeuskdytinnon
mukaan hyléttivé, jos tuomiolauselman tueksi on esitetty sellaisia muita perus-
teluita, etti siitd ilmenevi lopputulos on perusteltu (ks. erityisesti asia C-265/97 P,
VBA v. Florimex ym., tuomio 30.3.2000, Kok. 2000, s. 1-2061, 121 kohta
oikeuskdytintoviittauksineen).

Tiastid seuraa, ettdi valitusperuste ei voi menestyi ja valitus on hylattiva,
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Oikeudenkéyntikulut

Yhteis6jen tuomioistuimen tydjirjestyksen 69 artiklan 2 kohdan, jota sovelletaan
muutoksenhakumenettelyyn timidn saman tyojirjestyksen 118 artiklan nojalla,
mukaan asianosainen, joka hiviaé asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska Erpo on vaatinut SMHV:n velvoittamista
korvaamaan oikeudenkéyntikulut ja koska SMHV on hivinnyt asian, SMHV
velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Mainitun tyojérjestyksen 69 artiklan 4 kohdan ensimméisen alakohdan mukaan
Yhdistynyt kuningaskunta vastaa omista oikeudenkéyntikuluistaan.

Niilld perusteilla yhteisdjen tuomioistuin on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Valitus hylitéén,

2) Sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) velvoite-
taan korvaamaan oikeudenkéyntikulat.

3) Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta vastaa
omista oikeudenkiyntikuluistaan,

Allekirjoitukset
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