NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB v. SMHV (MEHR FUR IHR GELD)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljés jaosto)

30 piivini kesikuuta 2004”

Asiassa T-281/02,

Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG, kotipaikka Niirnberg (Saksa),
edustajinaan asianajajat S. Rojahn ja S. Freytag,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamieheniin D. Schennen,

vastaajana,

jossa kantaja vaatii ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuinta kumoamaan SMHV:n
kolmannen valituslautakunnan 3.7.2002 tekemin ratkaisun (asia R 239/2002-3), joka
koski sanamerkin Mehr fiir Ihr Geld rekisterdintid yhteison tavaramerkiksi,

* Oikeudenkiyntikieli: saksa,
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EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljs jaosto),

toimien kokoonpanossa: puheenjohtaja H. Legal sekél tuomarit V. Tiili ja M. Vilaras,

kirjaaja: hallintovirkamies J. Plingers,

ottaen huomioon ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 18.9.2002 jitetyn
kannekirjelman,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 16.12.2002 jétetyn
vastineen,

ottaen huomioon 3.3.2004 pidetyssd istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian Kisittelyn aiemmat vaiheet

Kantaja teki 19.5.2000 yhteisén tavaramerkkid koskevan hakemuksen sisimarkki-
noiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisén tavara-
merkistd 20 piivini joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94
(EYVL 1994, L 11, s. 1) perusteella, sellaisena kuin tdmé asetus on muutettuna.
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Tavaramerkki, jonka rekistersintid haettiin, on sanamerkki Mehr fir Thr Geld,

Tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkin rekisterdintid haettiin, kuuluvat
tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekister6imistd
varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tdmi
sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 3, 29, 30
ja 35, ja ne vastaavat kunkin niiden luokkien osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 3: "Valkaisutuotteet ja muut vaatteiden pesussa kiytettavit aineet;
puhdistus-, kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteet; saippuat; hajuvedet,
eteeriset dljyt, kosmeettiset tuotteet, toilettivalmisteet (luokassa 3); hiusvedet,
hiustenhoitotuotteet; hajunpoistoaineet henkilékohtaiseen kiyttéén; hampai-
denpuhdistusaineet”

— luokka 29: "Liha-, makkara-, kala- (jalostetut #yridiset ja nilvidiset mukaan
lukien), siipikarja- ja riistatuotteet; liha-, makkara-, siipikarja-, riista- ja
kalatuotteet; lihauutteet; siilotyt, kuivatut, keitetyt, pakastetut tai kisitellyt
hedelmit, vihannekset, yrtit ja perunat, maapéhkinén ytimet, pihkinit, mantelit
ja cashew-pihkindt mukaan lukien, myds pikkusydtivind; perunatuotteet,
nimittdin ranskanperunat, perunakroketit, perunaohukaiset, perunapyérykit,
rostiperunat; liha-, makkara-, kala-, hedelmd- ja vihanneshyytelét; hillot ja
hedelmihillokkeet; munat; maito, erityisesti kirnupiimét, piimit, viilit, maito-
silykkeet ja maitotiivisteet; voi, sula voi, juusto, erityisesti rahka, juustosii-
lykkeet, kefiiri, kerma, jogurtti (myés hedelmilli maustettu), maitojauhe
ravintokdyttdon; padasiassa maitoa, jogurttia, rahkaa, liivatetta, tirkkelystd ja
kermaa sisaltdvit jalkiruoat; alkoholittomat maitojuomat ja maitopohjaiset
juomat; ruokadljyt ja -rasvat mukaan lukien margariinit ja ihrat; ruokarasvoista
ja ruokarasvaseoksista valmistetut levitteet leiviin pélle; leivontasljyt, leivonta-
rasvat, voiteludljyt ja -rasvat leivontatarkoituksiin; liha-, makkara-, kala-,
hedelmi- ja vihannessiilykkeet; salaattiateriat sekii pakasteruuat, sekoiteruuat,
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puolivalmisteet (myss téytteet) ja valmisruoat, mys siilykkeet, pédasiassa
lihasta, makkarasta, kalasta, siipikarjasta ja riistasta, késitellyistd hedelmisti ja
vihanneksista, palkokasveista, juustosta, munista, perunoista, pastasta, riisistd,
maissista, suurimoista tai perunatuotteista (mukaan lukien perunajauho), joihin
on lisitty mausteita ja kastikkeita (mukaan lukien salaattikastike), leipien tai
sdmpylbiden kanssa (esimerkiksi hampurilaiset tai voileivit); pasteijat, nimittdin
lihapasteijat, pédasiassa liha-, kala-, hedelmé- ja vihannestiytteiset pasteijat ja
pasteijankuoret; pikkelssisekoitukset; lihaliemitiivisteet, lihaliemikuutiot ja muut
lihaliemivalmisteet, erityisesti lihaliemijauheet, kasvisliemikuutiot; pussikeitot,
keittotiivisteet ja keittomausteet nestemdisessd, tiivistetyssd ja kuivatussa
muodossa, tahnamaiset liemivalmisteet, vihannesuutteet ruokien ja lihan liséna”

— luokka 30: "Kahvi, tee, kaakao, sokeri (mukaan lukien vanilja- ja vanilliinisokeri
sekd rypilesokeri ravintotarkoituksiin), riisi, tapioka, saago, kahvinkorvike,
kahvi- ja teeuutteet; kaakaojauheet; alkoholittomat kahvi-, tee-, kaakao- ja
suklaajuomat, mukaan lukien pikajuomat; vanukkaat, vanukasjauheet ja jélki-
ruokavanukkaat; jauhot ja viljavalmisteet (paitsi eldinten ravintoaineet);
paukkumaissi, maissihiutaleet (ravintotarkoituksiin); ihmisravinnoksi valmistet-
tu vilja, erityisesti kaurahiutaleet ja muut viljahiutaleet, erityisesti aamiais-
valmisteet, myds kuivattuja hedelmié (mukaan lukien p#hkinit), sokeria ja
hunajaa siséltivit valmisteet; perunajauho, suurimot; pastat, pastavalmisteet ja
pastasiilykkeet; leipd, keksit, kakut ja muut leivonnaiset; makeat ja/tai maustetut
pikkusyotivit, padasiassa viljasta, kaakaosta, kakuista, suklaasta, sokerista,
hunajasta, kuivatuista hedelmisti, pihkindisté, perunatuotteista (mukaan lukien
perunajauho), maapéhkingn ytimistd, mantelista, cashew-pahkindisti ja leivon-
naisista; pitkddn sdilyvét leivonnaiset (myds makeilla ja maustetuilla taytteilld),
erityisesti nékkileivit, muroleivonnaiset ja keksit; pitsat, myos siilykkeend;
suklaa; makeiset, erityisesti suklaatuotteet ja konvehdit, my6s hedelmé-, kahvi-
ja alkoholittomilla juomatiytteilld, viini- ja alkoholi sekd maito- ja maitotuo-
tetdytteilld, erityisesti jogurttitéytteilld; jadtelot ja jidtelojauheet; sokerituotteet,
erityisesti makeiset ja purukumit ei-lidketieteellisiin tarkoituksiin; marsipaani;

II - 1920



NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB v. SMHV (MEHR FUR IHR GELD)

hunaja, inverttisokerikreemi, hedelmasiirappi, siirappi; levitettivit kaakaomas-
sat, leiville tarkoitetut levitteet p#fasiassa sokerista, kaakaosta, nougatista,
maidosta ja/tai rasvasta; hiiva, leivinjauhe, esanssit leivontatarkoituksiin (lukuun
ottamatta eteerisid Oljyjd); ruokasuola, sinappi, pippuri, etikka, kastikkeet
(mukaan lukien salaattikastikkeet), kastikejauheet ja kastiketiivisteet (myds
salaattikastikkeille), salaattikastikkeet; majoneesi; ketsuppi, mausteet ja mauste-
sekoitukset; jad”

luokka 35: "Markkinointi, myynninedistiminen, myynti- ja ostoneuvonta,
markkinatutkimus ja markkina-analyysit; yritys-, jirjestd- ja henkildstoneuvonta
seki liiketaloudellinen neuvonta; mainonta; mainosdokumentaatio; liiketilojen
ja myymaldiden sisustukseen liittyvd neuvonta mainostarkoituksiin, niyteikku-
noiden koristelu; tietojen ja asiantuntemuksen vilitys kaupallisella ja liiketa-
loudellisella alalla, erityisesti elintarvikekaupassa; kirjanpito, kauppojen vilitys ja
niistd sopiminen, tuotteiden hankintaa ja myyntié koskevien sopimusten vilitys;
tuotteiden jakelu mainostarkoituksessa”,

Tutkija hylkisi 18.1.2002 tekemélldédn ratkaisulla tavaramerkkihakemuksen, koska
hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki on héinen mukaansa kuvaileva ja koska
siltd puuttuu erottamiskyky asetuksen Nio 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja
c alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Kantaja valitti 15.3.2002 SMHV:lle tutkijan ratkaisusta asetuksen N:o 40/94
59 artiklan perusteella.

Kolmas valituslautakunta kumosi 3.7.2002 tekemilldin ratkaisulla (jiljempina
riidanalainen ratkaisu) tutkijan ratkaisun sikéli kuin siind hylittiin tavaramerkkiha-
kemus luokkaan 35 kuuluvien palvelujen osalta. Valituslautakunta hylkisi valituksen
muilta osin.
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Valituslautakunta katsoi luokkiin 3, 29 ja 30 kuuluvien tuotteiden osalta lihinnd, ettd
hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki muodostuu yhtailtd yksinomaan
kuvailevista tekijoisti ja etti siltd puuttuu toisaalta erottamiskyky.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen ratkaisun sikili kuin siind vahvistetaan rekisterdintihake-
muksen hylkddminen luokkien 3, 29 ja 30 osalta

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

SMHYV vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkéa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
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QOikeudellinen arviointi

Kantaja esittdd kaksi kanneperustetta, joista ensimmiinen koskee asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c¢ alakohdan ja toinen tim#n asetuksen 7 artiklan
1 kohdan b alakohdan rikkomista. Aluksi on tarkasteltava toista kanneperustetta.

Asianosaisten lausumat

Kantaja viittag, ettd hakemuksen kohteena olevalla tavaramerkilli eli Mehr fiir Ihr
Geldilld on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa edellytetty
vahimmiiserottamiskyky.

Kuluttaja pitdd kantajan mukaan merkkid Mehr fiir Ihr Geld kokonaisuutena ja
katsoo sen osoittavan, mistd tietystd yrityksestd tuotteet ja palvelut, joissa siti
kdytetddn, ovat perdisin. Juuri siksi, ettd timd merkki on suora lausuma, jonka
merkitys on "jos ostatte timin meiltd, saatte enemmin vastinetta rahoillenne”,
keskivertokuluttaja ei pidé siti osoituksena tuotteen laadusta vaan edusta, joka
koituu ostosten suorittamisesta timén iskulauseen kiyttajalt.

Kantaja toteaa myds, ettd koska hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki Mehr fiir
Ihr Geld on lyhyt ja iskevi, kuluttaja on utelias tietimiin, mistd “enemmistd” on
kyse, joten iskulause pysyy hénen mielessiéin ja toimii alkuperin osoittajana.
Kantajan mukaan iskulauseessa kiytetééin omaperiisesti sanan mehr (enemmiin),
joka on ep@madriinen ja jonka merkitys on néin ollen episelvi, ja sanojen Thr Geld
(rahoillenne), jotka kuluttajan on helpompi ymmértdd ja joiden merkitys on
henkilokohtaisempi, vilistd ambivalenssia.
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Se, ettd kyseessi oleva iskulause muodostuu tavallisista ja ymmérrettévistd
osatekijoistd, joita on jo kéytetty useaan otteeseen elinkeinotoiminnassa, on kantajan
mukaan merkityksetontd hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin erottamisky-
vyn arvioinnin kannalta, koska tavaramerkkioikeudessa ei suojata tavaramerkkien
erillisii osatekijoitd ja koska tavaramerkkié on aina tarkasteltava kokonaisuutena,
Kantajan mukaan se, ettii tiettyji iskulauseessa Mehr fiir Ihr Geld olevia sanoja
kéytetdin ajoittain kuvailevasti vaadittujen tuotteiden ja palvelujen mainonnassa, ei
oikeuta hylkdimiiin tavaramerkkihakemusta sen perusteella, ettd tavaramerkiltd
puuttuu erottamiskyky, Kun ndmd sanat, jotka puhuttelevat suoraan mainonnan
kohteena olevaa kuluttajaa, yhdistetdéin konkreettisesti, merkki ymmérretddn
tuoteperhetti kuvaavan merkin (“Dachmarke”) tavoin tuotteiden kaupallisen
alkuperiin osoittajaksi, jolla viitataan tiettyyn yritykseen, eikd yksinomaan osoit-
ukseksi siitd, ettd ndmd tuotteet ovat tietynlaatuisia.

Kantaja lisd, ettd koska hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki on lyhyt, iskevd ja
ambivalentti, kuluttaja havaitsee siind kisitteellisen kokonaisuuden, joka vaikuttaa
yllittivisti ja siis paikantavasti, vaikkei tdmi olekaan tarpeen hylkddmisperusteen
soveltamatta jittdmiseksi. Uteliaisuuden heridttivin osatekijin mehr (enemmin)
tulkinta yhdessd ilmaisun Ihr Geld (rahoillenne) kanssa hammiéstyttdd ja oudostuttaa
kuluttajaa, kun on kyse iskulauseesta, jolla vélitetdén positiivinen mainosviesti, joten
hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkii on pidettdvd kokonaisuudessaan
erottamiskykyisend oikeuskiytdnnossi tarkoitetulla tavalla (asia T-138/00, Erpo
Méobelwerk v. SMHV (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT), tuomio
11.12.2001, Kok. 2001, s. I1-3739). »

Kantajan mukaan hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkid pidetddn tuoteper-
hettd kuvaavana merkkin ja kuluttaja pystyy sen perusteella ymmartdméén kantajan
myymildisti ostetun tuotteen lisiarvon sen lyhyen ja iskeviin luonteen, muotoilun,
joka on suora ja henkilokohtainen puhuttelu, ja sen epdmédrdisen merkityksen
vuoksi. Se kiistdd tutkijan viitteen, jonka mukaan hakemuksen kohteena olevaan
tavaramerkkiin ei sisélly minkéénlaista mielikuvituksellisuutta. Tdmén arvioinnin
perusteella ei sen mukaan voida katsoa, ettd tavaramerkiltd puuttuu erottamiskyky.
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Kantaja huomauttaa lisiksi, ettd kaikki tutkijan esittdmit esimerkit kyseess# olevan
merkin tai sen osatekijoiden kiytostd ilmaisevat hakemuksen kohteena olevan
tavaramerkin osatekijdiden tai sen muutosten kuvailevaa kiyttod. Kantajan
kilpailijayritykset voivat kuitenkin kéyttdd sitd kuvailevasti myds rekisterdinnin
jalkeen.

Kantaja mainitsee my6s Bundesgerichtshofin ratkaisun Partner with the best
(Markenrecht 2000, s. 50 ja 51), jonka mukaan mainoslauseen tai samankaltaisen
mainoslauseen eri sanojen toistuva esiintyminen esimerkiksi Internet-sivuilla ei voi
johtaa vastakkaiseen piitelmaiiin, koska hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkii
on periaatteessa tarkasteltava kokonaisuutena ja koska sellaisten asiakirjojen
tarkastelun perusteella, joissa eri sanat esiintyvit kuvailevissa ilmaisuissa, ei niin
ollen voida tehdé pédtelmad tdmén tavaramerkin kiyttstiheydestd. Kantajan mukaan
tdmé koskee myos yhteison tavaramerkkis.

Hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkida Mehr fiir Ihr Geld ei ndin ollen voida
kantajan mukaan pitéé Iuokkien 3, 29 ja 30 osalta erottamiskyvyttomind merkkina.

SMHYV viittdd, ettd valituslautakunnan oli perusteltua katsoa, etti hakemuksen
kohteena olevalta tavaramerkiltd puuttuu erottamiskyky niiden tuotteiden osalta,
joissa sitd kiytetddn, kohdeyleisé huomioon ottaen.

SMHV muistuttaa, ettd sen lisdksi, ettd kaikilla tavaramerkeilld, jotka ovat
rekisterdintihakemuksen kohteena, on oltava erottamiskyky, niitd on myds voitava
kiyttad alkuperdn osoittajina. SMHV viittds, etti se on katsonut aina, etti
tavaramerkin kéytté mainoslauseena ei estd sen suojaamista tavaramerkking, eiké
sen vuoksi ole myoskiddn perusteltua soveltaa tiukempia arviointiperusteita
ehdottomien hylkéysperusteiden tarkasteluun (ks. vastaavasti asia C-517/99, Merz
& Krell, tuomio 4.10.2001, Kok. 2001, s. I-6959, 40 kohta ja asia T-130/01, Sykes
Enterprises v. SMHV (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), tuomio 5.12.2002,
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Kok. 2002, s. 11-5179, 19 kohta). Tama lihestymistapa ei kuitenkaan merkitse sit4,
ettd hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin aiheuttama vaikutus asianomaiseen
kuluttajaan olisi jitettivd huomiotta. SMHV:n mukaan timé on péinvastoin otettava
huomioon sikili kuin on selvitettivé, pitiaké kohdeyleisé hakemuksen kohteena
olevaa tavaramerkkis tilanteessa, jota sité todella kéiytetdén, alkuperin osoittajana.

SMHYV Kkiisti# kantajan viitteen, jonka mukaan hakemuksen kohteena oleva
tavaramerkki eli Mehr fiirr Thr Geld (enemmin vastinetta rahoillenne) voisi toimia
alkuperin osoittajana. SMHV:n mukaan timé tavaramerkki on yksinkertainen,
arkipéiviinen ja valittémisti ymmarrettévissd. Sen vilittiman viestin sisilto vastaa
tismilleen tietoa, jonka kuluttaja voi sen perusteella saada eli sitd, ettd asiakas voi
saada "enemmin” vastinetta rahoilleen. SMHV:n mukaan hakemuksen kohteena
olevalla tavaramerkilld rajoitutaan siis kiinnittdiméén huomio erityisen edulliseen
tarjoukseen.

Eunsimmidisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan "tavaramerkkej,
joilta puuttuu erottamiskyky”, ei rekisterdidd. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
2 kohdassa tismennetidn lisiksi, etti "edelli 1 kohtaa sovelletaan, vaikka
rekisterdinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteis6a”,

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut merkit, joilta
puuttuu erottamiskyky, ovat sellaisia merkkejd, jotka eivit kykene tiyttiméén
tavaramerkille asetettua perustehtévdd eli eivit kykene yksildim#én tavaran tai
palvelun alkuperid niin, etti kuluttaja voi mydhempid hankintoja tehdesséién
hankkia lisaa kyseiselli tavaramerkilld varustettuja tavaroita tai palveluita, jos héin on
pitinyt niitd hyving, tai valita jonkin toisen tavaran tai palvelun, jos hén ei ole
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tyytyvdinen niihin (asia T-79/00, Rewe-Zentral v. SMHV (LITE), tuomio 27.2.2002,
Kok. 2002, s. II-705, 26 kohta). Tillaisia ovat erityisesti merkit, joita kéytetdsin
tavanomaisesti pidettdessid kyseisid tavaroita tai palveluja kaupan (asia T-122/01,
Best Buy Concepts v. SMHV (BEST BUY), tuomio 3.7.2003, Kok. 2003, s. 11-2235,
20 kohta).

On kuitenkin niin, ettd tillainen kiytto ei sinéinsi ole esteeni sellaisen tavaramerkin
rekisterdinnille, joka koostuu merkeistd tai ilmauksista, jotka ovat mainoksissa
kiytettdvid iskusanoja, laatua koskevia ilmauksia tai kehotuksia ostaa niit tavaroita
tai palveluja, joita varten tavaramerkkii on kéytetty (ks. vastaavasti em. asia Merz &
Krell, tuomion 40 kohta). Merkki, joka tiyttdd muita tehtivid kuin tavaramerkin
tehtivdn sen tavanomaisessa merkityksessd, on kuitenkin asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen vain siini
tapauksessa, ettd se voidaan heti ymmairtdd niiden tavaroiden tai palvelujen, joita
varten sitd on kiytetty, kaupallista alkuperd koskevaksi merkinniksi, jolloin
kohdeyleiso voi erottaa ilman sekaannuksen mahdollisuutta tavaramerkin haltijan
tavarat tai palvelut niisté, joilla on eri kaupallinen alkuperi (em. asia BEST BUY,
tuomion 21 kohta).

Merkin erottamiskykyé voidaan arvioida ainoastaan ottaen toisaalta huomioon ne
tavarat tai palvelut, joita varten rekisterdintid on haettu, ja toisaalta se, miten
kohdeyleis6 ymmairtad merkin (em. asia BEST BUY, tuomion 22 kohta).

Tissd asiassa on ensinndkin todettava, ettdi hakemuksen kohteena olevalla
tavaramerkilld varustetut tuotteet ovat tavanomaiseen kulutukseen tarkoitettuja
kemikaliotuotteita ja elintarvikkeita, jotka on suunnattu kaikille kuluttajille.
Kohdeyleisén oletetaan néin ollen muodostuvan tavanomaisen valistuneista seki
kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista. Asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti kohdeyleisd, johon nihden ehdotonta
hylkdysperustetta on arvioitava, on saksankielinen yleiss, koska kyseessi oleva
sanamerkki muodostuu saksankielisistd osatekijoistd (ks. vastaavasti asia T-219/00,
Ellos v. SMHV (ELLOS), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, 30 ja 31 kohta ja asia
T-295/01, Nordmilch v. SMHV (OLDENBURGER), tuomio 15.10.2003, Kok. 2003,
s. 11-4365, 35 kohta).

II - 1927



28

29

30

31

TUOMIO 30.6.2004 — ASIA T-281/02

Hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin erottamiskyvyn osalta valituslautakunta
totesi riidanalaisen ratkaisun 36 kohdassa, ettd vaaditulta iskulauseelta puuttuu
edellytetty vihimméiserottamiskyky, koska kyseessd olevalla kaupan alalla se
ymmirretéin pelkéksi tarjottujen tuotteiden erityislaadun osoittajaksi eikd tavara-
merkiksi, joka osoittaa, mistd yrityksestd niimi tuotteet ovat perdisin. Témaé johtuu
siitd, ettd tavallisena ja tavanomaisena iskulauseena, jossa ei ole tdydentdvid
erottamiskykyisid osatekijoitd, timé merkki ei ole erottamiskykyinen.

On todettava, ettd valituslautakunta arvioi asianmukaisesti hakemuksen kohteena
olevaa tavaramerkkii. Kohdeyleisé ymmirtaé vélittdmésti hakemuksen kohteena
olevan tavaramerkin pelkiksi myynninedistdmisilmaisuksi tai iskulauseeksi, joka
osoittaa, ettd kuluttajat saavat kyseisistd tuotteista médréllisen ja/tai laadullisen
hyédyn kilpailijoiden tuotteisiin verrattuna (ks. vastaavasti em. asia BEST BUY,
tuomion 29 kohta). Tdmin osalta osatekiji mehr (enemmin) on luonteeltaan
mainoksenomaisen ylistdvd ja sen tehtdviind on korostaa niiden tuotteiden tai
palvelujen positiivisia ominaisuuksia, joiden esittimiseen titd osatekijid kiytetdin
(ks. vastaavasti yhdistetyt asiat T-79/01 ja T-86/01, Bosch v. SMHV (Kit Pro ja Kit
Super Pro), tuomio 20.11.2002, Kok. 2002, s. II-4881, 26 kohta).

Kantaja totesi sitd paitsi itse, etti hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki antaa
kuluttajalle peruskisityksen siité, ettd kun hin ostaa tillé tavaramerkilld varustettuja
tuotteita, hiin saa "enemmén vastinetta rahoilleen”.

Tédmén osalta kantajan viite, jonka mukaan kuluttajaa ei tiedoteta tilld tavaramer-
killd myytévien tuotteiden siséllostd tai ominaisuuksista, koska tdma ei tiedd, misti
"enemmistd” on kyse, on merkitykseton. Erottamiskyvyn puuttumisen toteamiseksi
on riittévad todeta, ettd kyseessi olevan sanamerkin semanttinen sisilt6 osoittaa
kuluttajalle tuotteen ominaisuuden, joka liittyy sen markkina-arvoon ja joka
olematta tismillinen perustuu myynninedistdmis- tai mainosluonteiseen tietoon,
jonka kohdeyleisé ymmértdé ensisijaisesti tdméntyyppiseksi tiedoksi pikemminkin
kuin tuotteiden kaupallisen alkuperén osoittajaksi (ks. vastaavasti em. asia REAL
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PEOPLE, REAL SOLUTIONS, tuomion 29 ja 30 kohta). Lisiksi pelkisti#n se, ettd
sanamerkissé Mehr fiir Thr Geld ei ole tietoja sen tarkoittamien tuotteiden
ominaisuuksista, ei riitd antamaan tille merkille erottamiskykyd (ks. vastaavasti
em. asia BEST BUY, tuomion 30 kohta).

Hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin Mehr fiir Ihr Geld ilmeistd myynnin-
edistimismerkitystd lukuun ottamatta siind ei sitd paitsi ole osatekijoitd, joiden
perusteella kohdeyleisé voi painaa sen helposti ja vilittdmisti mieleenss silld
varustettujen tuotteiden erottamiskykyisend tavaramerkkind. Jopa siini tapauksessa,
ettd hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkid kéytetidn yksindén ilman toista
merkkid tai tavaramerkkis, kohdeyleiso ei voi ymmértdi sitd muulla tavoin kuin sen
myynninedistimismerkityksessd, jollei sille ilmoiteta asiasta etukiteen (em. asia
REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, tuomion 28 kohta).

Kantajan sen viitteen osalta, joka perustuu edelld mainitussa asiassa DAS PRINZIP
DER BEQUEMLICHKEIT annettuun tuomioon ja jonka mukaan hakemuksen
kohteena olevan kaltaista tavaramerkkid on pidettivd erottamiskykyisens, on
riittivdd todeta, ettd tdssd asiassa annetun tuomion jilkeisen oikeuskéytinnon
mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut
tavaramerkit eivit ole yksinomaan tavaramerkkeji, joita kiiytetiin tavanomaisesti
elinkeinotoiminnassa asianomaisten tavaroiden tai palvelujen esittimiseen, vaan
my0s tavaramerlkkejd, joita voidaan kayttdd tilld tavoin (ks. vastaavasti em. asia Kit
Pro ja Kit Super Pro, tuomion 19 kohta oikeuskdytidntéviittauksineen). Kun
valituslautakunta totesi, ettd hakemuksen kohteena olevassa tavaramerkissi
osoitetaan kuluttajille “sen lyhyilld ja ytimekkiilld sanoilla, jotka on yhdistetty
erittdin yksinkertaisella tavalla”, ettd nimi saavat tarkoitetuista tuotteista madralli-
sen ja/tai laadullisen hyddyn, valituslautakunta osoitti riidanalaisen ratkaisun
31 kohdassa oikeudellisesti riittivilld tavalla, ettd titd tavaramerkkié voidaan kiyttad
tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa asianomaisten tuotteiden esittdmiseen.

Tassi tilanteessa on todettava, ettd kohdeyleisd pitdd hakemuksen kohteena olevaa
tavaramerkkid sen merkityksen vuoksi ensisijaisesti myynninedistimiseen liittyvini
iskulauseena pikemmin kuin tavaramerkkini, joten se ei ole erottamiskykyinen.
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Kantajan mainitseman iskulauseen "Partner with the best” Saksassa suoritetun
rekister6innin osalta on muistutettava yhtiltd, ettd vakiintuneen oikeuskiytdnnon
mukaan yhteison tavaramerkkijirjestelmd on itsendinen jarjestelmd, ja toisaalta, ettd
valituslautakuntien ratkaisujen laillisuutta arvioidaan yksinomaan asetuksen
N:o 40/94 eiki SMHV:n aikaisemman ratkaisukdytinnon perusteella (asia
T-122/99, Procter & Gamble v. SMHV (saippuan muoto), tuomio 16.2.2000,
Kok. 2000, s. I1-265, 60 ja 61 kohta; asia T-32/00, Messe Miinchen v. SMHV
(electronica), tuomio 5.12.2000, Kok. 2000, s. 11-3829, 46 ja 47 kohta; asia T-106/00,
Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-723,
66 kohta ja em. asia REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, tuomion 31 kohta).
Kansalliset rekisterdinnit tai SMHV:n aikaisemmat ratkaisut eivit ndin ollen sido
virastoa. ‘

Kantajan toinen kanneperuste on niin ollen hyldttivd.

Kuten asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdasta ilmenee, merkkii ei voida
rekistersidd yhteison tavaramerkiksi, jos yksikin mainituista ehdottomista hylkéys-
perusteista on sovellettavissa (asia C-104/00 P, DKV v. SMHYV, tuomio 19.9.2002,
Kok. 2002, s. I-7561, 29 kohta; asia T-331/99, Mitsubishi HiTech Paper Bielefeld v.
SMHV (Giroform), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. 1I-433, 30 kohta ja asia
T-348/02, Quick v. SMHV (Quick), tuomio 27.11.2003, Kok. 2003, s. 11-5071,
37 kohta). Téssd tilanteessa ei ole tarpeen tutkia asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan c alakohdan rikkomista koskevaa kanneperustetta.

Kanne on niin ollen hylattava.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hiviad asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hévinnyt asian ja koska
SMHYV on vaatinut oikeudenkiyntikulujensa korvaamista, kantaja on velvoitettava
korvaamaan oikeudenkdyntikulut.
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Nailld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljds jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylitidn,

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut,

Legal Tiili Vilaras

Julistettiin Luxemburgissa 30 pdivdni kestikuuta 2004,

H. Jung H. Legal

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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