STORCK v. SMHV (KARAMELLIPAPERIN MUQTO)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljis jaosto)

10 péiviind marraskuuta 2004°

Asiassa T-402/02,

August Storck KG, kotipailka Berliini (Saksa), edustajinaan asianajajat H. Wrage-
Molkenthin, T. Reher, A. Heise ja I. Rohs, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamiehindén B. Miiller ja G. Schneider,

vastaajana,

jossa kantaja vaatii kumottavaksi SMHV:n toisen valituslautakunnan 18.10.2002
tekemid piitostd (asia R 0256/2001-2), jolla timi episi rekisterdinnin karamellin
muotoista kiidrepaperia esittivalti tavaramerkilti,

* Oikeudenkiiyntikicli: saksa,
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EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljds jaosto),

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

kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimeen 27.12.2002 saapu-
neen kannekirjelmén,

ottaen huomioon ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimeen 22.4.2003 saapuneen
vastauksen,

ottaen huomioon istunnossa 16.6.2004 esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian kisittelyn vaiheet

Kantaja haki 30.3.1998 yhteison tavaramerkkia sisimarkkinoiden harmonisointi-
virastolta (tavaramerkit ja mallity (SMHV) yhteison tavaramerkistd 20 péivind
joulukuuta 1993 annetun muutetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94
(EYVL 1994, L 11, s. 1) perusteella.
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Tavaramerlkki, jonka rekisterdintia haettiin, esitti karamellin muotoista makeiski-
repaperin muotoa (ks. kuva alla).

Kantaja on midritellyt tavaramerkin kuvamerkiksi ja hakenut viriksi “vaaleanrus-
keaa (kermakaramelli)”,

Tuotteet, joita varten rekisterdintii on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvilist4 luokitusta tavaramerkkien rekisterdimisti varten koskevaan 15.6.1957
tehtyyn muutettuun Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 30 ja
vastaavat seuraavaa kuvausta: "Makeiset”,

Hakemuksen tutkinut virkamies ilmoitti 3.8.1998 kantajalle, ettei timin tavara-
merkkidl voitu hyviksyi rekisterditiviksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdan nojalla.
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Kantaja esitti virkamiehen kielteistd kantaa koskevat huomautuksensa 5.10.1998
piivityssa kirjeessiin. Madriteltyddn haetun merkin kolmiulotteiselsi kantaja totesi,
ettii kyseisen pakkauksen muodon erikoisuus piili sen kullanhohtoisuudessa, jonka
ansiosta silli oli vaadittava vihimmiiserottamiskyky. Joka tapauksessa haettu
tavaramerkki oli saanut erottamiskyvyn “kermakaramellien” osalta kaytGssa.

Hakemuksen tutkinut virkamies totesi kantajan hakemuksen koskevan kuviomerk-
kid ja hylkisi sen sitten 19.1.2001 tekemdllddn pédtokselld silld perusteella, ettd
merkilli ei ollut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua
erottamiskykyé ja ettd se ei ollut saavuttanut erottamiskykyé kéytossd kermakara-
mellien osalta saman asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Kantaja valitti 13.3.2001 asetuksen N:o 40/94 59 artiklan nojalla SMHV:oon
hakemuksen tutkineen virkamiehen péatoksestd. Valituksessa kantaja vaati hake-
muksen tutkineen virkamiehen paatostd kumottavaksi kokonaisuudessaan. Valitus-
perusteet esittivissi 18.5.2001 piivityssa Lirjelmdssdin kantaja pysyi kannassaan,
jonka mukaan rekisterditdviiksi haettu tavaramerkki oli kolmiulotteinen merkki,
jossa yhdistyi kolme vérid eli lapikuultavan keltainen, kirkas kullanviri ja valkoinen.
Toissijaisena vaihtoehtona se esitti haetun merkin tarkoittaman tuotteiden luettelon
rajaamista pelkistidn "kermakaramelleihin”, mikéli merkin rekisterdinti evéttdisiin
"makeisten” osalta puuttuvan merkkid sellaisenaan koskevan erottamiskyvyn ja
puuttuvan kiytossi saadun erottamiskyvyn takia.

SMHV:n toinen valituslautakunta hylkisi valituksen 18.10.2002 tekemélldén ja
31.10.2002 kantajalle tiedoksi annetulla péétokselld (jéljempénd riidanalainen
paitos) silld perusteella, ettei merkki ollut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen ja ettei sitd my6skdén voitu
rekisteroidd asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti. :
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Valituslautakunta katsoi, ettei haettua tavaramerkkii voitu rekistersidd asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan, oli se sitten luonteeltaan
kuviomerkki tai kolmiulotteinen merkki. Kéiireen virin osalta valituslautakunta
totesi — huomautettuaan tavaramerkkihakemuksessa haetun virin olevan "vaa-
leanruskea (kermakaramelli)” — ettei se kyennyt erottamaan haetun merkin
graafisesta ulkoasusta kantajan valitusperusteet ilmaisevassa kirjelméssid mainitse-
mia kolmea virid, Kuvassa véri niyttds pikemminkin kullanvériltd tai siltd, ettd se
sisdltdd sellaista kullansdvyd, jota kéytetddin tavanomaisesti ja usein makeisten
kédreissd elinkeinotoiminnassa. Lisiksi se katsoi, ettei kantajan esittdmin seikoin
ollut kyetty osoittamaan, etti rekistersitiviksi haettu tavaramerkki oli saavuttanut
kiytéssd erottamiskyvyn makeisten osalta yleensi tai erityisesti kermakaramellien
osalta.

Oikeudenkiynti ja asianosaisten vaatimukset

Kantaja pyysi ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 26.5.2003 saapuneella
kirjeelld ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjirjestyksen 135 artiklan
2 kohdan mukaisesti vastauskitjelmin jittimiseen lupaa, jota ensimmsisen oikeus-
asteen tuomioistuimen neljinnen jaoston puheenjohtaja ei antanut.

Kantaja vaatii, ettd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen p#stoksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
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SMHYV vaatii, etti ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkaa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkayntikulut.

Riidan kohde

Asianosaisten lausumat

Kantaja luonnehtii rekisterditdvaksi haettua tavaramerkkid milloin kuviomerkiksi,
milloin kolmiulotteiseksi merkiksi.

Rekisterditiviksi haetun virin osalta kantaja toteaa, ettd toisin kuin valitus-
lautakunta on riidanalaisen paitoksen 16 kohdassa katsonut, haetun tavaramerkin
graafisesta ulkoasusta ilmenee merkin ksittédvin kolme viria. Merkin keskialue on
kullanvirinen, kun taas pyoreit reunat ovat kummatkin valkoisia ja lapikuultavan
keltaisia. Lapinikyvin ja -nikymittoman materiaalin kontrastin ansiosta merkisté
saa kantajan mielestd kolmivirisen vaikutelman.
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Kantaja vaatii riidanalaista p#atostd kumottavaksi kokonaisuudessaan ja kyseen-
alaistaa valituslautakunnan menettelyn, kun timi ei pitinyt haettua tavaramerkkii
rekisterditdvissd olevana, mikd tapahtui vddrin perustein, ja kun tima myds hylkési
tavaramerkkihakemuksen pelkistin “kermakaramellien” osalta senkin jilkeen kun
kantaja oli — valitusperusteet esittdvissd kirjelmissadn siti tapausta varten, ettei
merkkid rekistersida todellisen erottamiskyvyn puuttumisen takia makeisten osalta
— rajannut hakemuksessa tarkoitettujen tuotteiden luetteloa. Tavaramerkin
rekisterdintid "kermakaramellien” osalta ei nimittdin voida kantajan mukaan
missédn tapauksessa evitd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla,

SMHV huomauttaa rekisterditéviiksi haetun tavaramerkin olevan kuviomerkki ja
muistuttaa, ettd se oli kantajan rekistersintihakemuksessa sellaiseksi midritetty,

Haetun merkin vérin osalta SMHV toteaa, etti kantaja oli hakemuksessaan
ilmoittanut haettavaksi viriksi "vaaleanruskean (kermakaramelli)”. SMHV viittaa
valituslautakunnan riidanalaisen pagtoksen 16 ja 17 kohdassa esittimiin toteamuk-
siin, joiden mukaan ensinniikin haettavan tavaramerkin graafisesta ulkoasusta
ilmenevd viri niyttid enemmén kullanviriltd tai kultasivyiseltd kuin "vaaleanrus-
kealta (kermakaramelli)” ja joiden mukaan toiseksi ulkoasusta on mahdoton erottaa
kolmivarisyyttd (lapikuultavan keltainen, kirkkaan kullanvirinen ja valkoinen).
Kuviomerkin ulkoasu on SMHV:n mielesti muita kuvauksia tdsmillisempi ja paras
niistd eri kuvauksista, joita merkisti on tehtavissd. Koska valituslautakunta on aivan
ilmeisesti perustanut paétoksensi haetun merkin graafiseen ulkoasuun, ei viraston
mukaan merkitysté ole silld, ettéi sen virid luonnehditaan "kultasivys” sisiltaviksi,
kuten valituslautakunta on tehnyt, tai kolmiviriseksi, kuten kantaja esitt.

Mitd taas tulee tuoteluettelon rajaamiseen yksinomaan "kermakaramelleihin”, jota
kantaja toissijaisena vaihtoehtona esittii valitusperusteet esittiviissi kirjelmassin,
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SMHYV viittaa riidanalaisen pédtoksen 28 kohtaan ja toteaa, ettd kermakaramelli-
markkinoiden erottaminen makeismarkkinoista ei téssd tapauksessa vaikuta
mitenkiin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan tai saman
asetuksen 7 artiklan 3 kohdan kannalta tarkasteltuna.

Ensimmidiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Kun otetaan huomioon asianosaisten erilaiset argumentit tietyistd rekisterdinti-
hakemuksen osista, on peréjilkeen tutkittava rekisterditiviksi haetun tavaramerkin
kategoria, haettava viri ja tuon tavaramerkin tarkoittamat tuotteet.

Rekisterditiviksi haetun tavaramerkin kategoria

Kuten kantajan tiyttimén tavaramerkkihakemuksen erityislomakkeesta kdy ilmi,
rekistersintii on haettu kuviomerkille. Hakemuksen tutkineen virkamiehen ja
valituslautakunnan Kkisittelyssi kantaja kuitenkin luonnehti merkkid kolmiulottei-
seksi. Valituslautakunta katsoi riidanalaisen paitoksen 23 kohdassa, ettd arvioitaessa
haetun merkin todellista erottamiskykyi ei merkitystd ole silli, onko kyse
kuviomerkisti vai kolmiulotteisesta merkisti. Lautakunnan mukaan ” — — jossakin
tapauksessa on kyse makeiskddreen rakenteesta ja jossakin toisessa makeisille
tavanomaiseen Lidreeseen kiirityn makeisen graafisesta ulkoasusta — — "
Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimessa kantaja luonnehti rekisterditévéksi

haettua merkkid uudestaan.
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Sen vuoksi ja kun kantaja ei missiin tapauksessa ole tehnyt muutoshakemusta
asetuksen N:o 40/94 44 artiklan ja yhteison tavaramerkisti annetun neuvoston
asetuksen N:o 40/94 tdytintodnpanosta 13 piivini joulukuuta 1995 annetun
komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 13 sd@nndn nojalla, on
haettua tavaramerkkié pidettivd kuviomerkkini (ks. taltd osin asia T-30/00, Henkel
v. SMHV (pesuaineen kuva), tuomio 19.9.2001, Kok. 2001, s. 11-2663), joka
muodostuu karamellin muotoisesta makeiskiirepaperin muodosta.

Rekisterditiviksi haettava viri

Asetuksen N:o 40/94 4 artiklan mukaan “yhteisén tavaramerkkini voi olla miki
tahansa merkki, joka voidaan esittdd graafisesti, erityisesti sanat, henkilénnimet
mukaan lukien, kuviot, kirjaimet, numerot taikka tavaroiden tai niiden piéllyksen
muoto, jos sellaisella merkillé voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden
yritysten tavaroista tai palveluista”,

Asetuksen Nio 2868/95 3 siéinnon 1 kohdassa siidetiiin, ettd jollei hakija halua
vaatia merkille jotakin tietty4 graafista muotoa tai virii, merkki on kuvattava
kéyttden tavanomaista kirjoitustapaa, esimerkiksi kirjoittamalla kirjaimet, numerot
ja merkit hakemukseen. Saman sisinnén 2 kohdan mukaan muissa kuin 1 kohdassa
tarkoitetuissa tapauksissa merkki on kuvattava hakemukseen liitettivilld erilliselld
arkilla. S#annon 5 kohdassa siifidetitin, ettd haettaessa vérillisen merkin rekiste-
réintid on timd mainittava hakemuksessa. My6s merkkiin kuuluvat virit on
ilmoitettava. Edelld 2 kohdassa tarkoitetussa kuvauksessa on oltava virikuva
merkisté.
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Lisiiksi oikeuskidytinnossd on ilmaistu, etti edelld mainituissa sddnnoksissi
tarkoitetulla graafisella esitykselld merkki on voitava esittdd visuaalisesti erityisesti
kuvioiden, viivojen tai kirjoitusmerkkien avulla siten, ettd merkki voidaan tunnistaa
tasmallisesti. Tayttidkseen tehtivinsd asetuksen N:o 40/94 4 artiklassa tarkoitetun
graafisen esityksen on oltava selvd, tismallinen, itsessdén tiydellinen, sellainen, ettd
sithen on helppo tutustua, ymmirrettivé, kestéivi ja objektiivinen (ks vastaavasti asia
C-273/00, Sieckmann, tuomio 12.12.2002, Kok, 2002, s. I-11737 ja asia C-104/01,
Libertel, tuomio 6.5.2003, Kok. 2003, s. I-3793, 28 ja 29 kohta).

Onkin katsottu, ettei tietyn virin pelkkd niyte sellaisenaan téytd edellisessd kohdassa
asetettuja vaatimuksia, koska se voi muuttua ajan mittaan. Sitd vastoin vérindytteen
ja viirin sanallisen kuvauksen yhdistelmé voi muodostaa asetuksen N:o 40/94 4 artik-
lassa tarkoitetun graafisen esityksen, kunhan kuvaus on selvé, tasméllinen, itsessddn
tiydellinen seki sellainen, ettd siihen on helppo tutustua, ymmadrrettivd ja
objektiivinen. Ellei yhdistelmé tiytd graafiselle esitykselle asetettuja edellytyksid
siitd syystd, ettd se ei ole tismaillinen tai kestéivd, timd puute voidaan tarvittaessa
korjata kuvaamalla varid lisiksi kansainvilisesti hyviksytylld varien yksiloimiskoo-
dilla. N&mi koodit tiedetiin maineensa puolesta tasméllisiksi ja vakiintuneiksi (em.
asia Libertel, 31-38 kohta). ‘

Tassi tapauksessa kantaja on haetun merkin virin ilmaisemiseen varatun erityis-
lomakkeen kohdassa ilmoittanut haettavaksi vériksi vaaleanruskean (karamelli).
Hakemuksen tutkinut virkamies katsoi merkin ulkoasun perusteella sen olevan
kullanvérinen ja ettd kullattua kédrettd, joka esittdd joko kullansévyja taikka
punertavaa, sinertivad tai vihertdvad kullansdvyd, kéytetddn hyvin yleisesti juuri
makeisalalla. Valituslautakunnassa kantaja puhui kolmesta vérist eli lpikuultavan
keltaisesta, kirkkaan kullanvirisestii ja valkoisesta. Todettuaan kantajan puhuneen
aluksi vaaleanruskeasta (karamelli) viristd valituslautakunta katsoi, ettd merkin
graafisen ulkoasun perusteella véri naytti pikemminkin kullanvariltd tai kullansévyé
sisaltavilti, koska kantajan mainitsemaa merkin kolmivérisyyttd ei erottanut.
Valituslautakunta totesi myos, ettei ollut harvinaista tormétd tdmén vérisiin
makeiskddreisiin ja ettei silli seikalla, ettd kantajan makeiset oli kidritty
sellofaanipaperiin, jossa oli kullanvérinen muovinauha, ollut merkitysta. Lautakun-
nan mukaan tulos oli sama eli se, etti makeiset néyttivit olevan kédrittyja
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kullanvdriseen kiidreeseen, miki oli tavallista makeiskidreissi (riidanalaisen
paatoksen 14, 16 ja 17 kohta).

Kantajan hakeman virin selvin ja tdsmillisen kuvauksen puuttuessa sekd eri
kuvausten keskindisen ja merkin graafisen ulkoasun virin kanssa esiintyvin
ristirfitaisuuden vuoksi ja koska kansainvilisesti tunnettuihin yksiloimiskoodijarjes-
telmiin ei ole viitattu mitenkddn sekd koska haettavat vérit selventiviid muutos-
hakemusta ei ole tehty asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 2 kohdan mukaisesti,
valituslautakunta on téysin perustellusti perustanut arvionsa kullanviriin, joka on
kyseisen merkin graafisesta ulkoasusta niikyvi vallitseva vari, Lisiksi kantaja on
vastauksessaan ensimméisen oikeusasteen tuomioistuimen kysymykseen istunnossa
mydntdnyt haetun tavaramerkin muodostuvan karamellinmuotoisesta sellofaani-
paperista, jonka vallitseva viri on kullanviri.

Tavaramerkin kisittdmat tuotteet

Asetuksen N:o 40/94 57-61 artiklasta ilmenee, etti hakemuksen tutkineen
virkamiehen pédtokseen voi hakea muutosta valituslautakunnalta ja ettd hakemuk-
sen tutkineen virkamiehen paitdksen saanut voi valittaa siiti, mikili hinen
vaatimuksiaan ei ole hyviksytty. Asetuksen N:o 2868/95 48 siinnon 1 kohdan
mukaan valituksesta on ilmettivé erditd seikkoja, kuten "piités, johon muutosta

haetaan, ja vaaditun muutoksen tai kumoamisen laajuus”,
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Tissé tapauksessa on riidatonta, ettd hakemuksen tutkinut virkamies on hylénnyt
kantajan tavaramerkkihakemuksen kuviomerkkid koskevana hakemuksena kaikkien
hakemuksessa tarkoitettujen tuotteiden eli luokkaan 30 kuuluvien "makeisten”
osalta. Valituslautakuntaan 13.3.2001 tekemissdin valituksessa Lkantaja vaati
hakemuksen tutkineen virkamiehen tekemin paitdksen kumoamista kokonaisuu-
dessaan. Valitusperusteet esittivissi 18.5.2001 paivityssd kirjelmassédn kantaja
kuitenkin toteaa toissijaisesti, etti "rekisterintihakemuksen tavaraluetteloa rajataan
kermakaramelleihin, mikali merkiltd evitddn rekisterdinti sen — joko merkilld
sinéinsi olevan tai sen kéytossé saaman — erottamiskyvyn puuttumisen vuoksi

n

makeisten osalta — —".

Valituslautakunta katsoi riidanalaisen pidtoksen 8 kohdassa, ettd hakemuksen
tarkoituksena oli Iihinnd hakemuksen tutkineen virkamiehen paitoksen kumoami-
nen silld perusteella, ettd haettu tavaramerkki oli asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen, ja toissijaisesti silld
perusteella, ettd tavaramerkki oli rekisterditdvissa "kermakaramellien” osalta
Kéytossd saavutetun erottamiskyvyn vuoksi. Valitusperusteet tutkittuaan valitus-
lautakunta hylkasi valituksen perusteettomana kokonaan.

Kanteessaan ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimessa kantaja vaatii kumotta-
vaksi riidanalaista paitostd kokonaisuudessaan sen vuoksi, ettéd valituslautakunta on
vddrin perustein evinnyt haetun tavaramerkin rekisterSinnin ainoastaan "kermaka-
ramellien” osalta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla sen jilkeen, kun
merkin kisittimien tuotteiden luetteloa oli rajattu valituslautakunnalle toissijaisesti
esitetylld tavalla,

Talti osin on muistettava, ettd asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 1 kohdan mukaan
hakija voi milloin tahansa peruuttaa yhteisén tavaramerkkid koskevan hakemuk-
sensa tai rajoittaa sen sisiltdmien tavaroiden tai palvelujen luetteloa. Nidin ollen
tavara- tai palveluluettelon rajoittamiseen on oikeus yksinomaan yhteisén tavara-
merkin hakijalla, joka voi milloin tahansa pyytdd SMHV:lta téllaista rajoittamista,
Yhteison tavaramerkkii koskevan hakemuksen kokonainen tai osittainen peruutta-
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minen tai hakemuksen sisdltdmén tavara- tai palveluluettelon rajoittaminen on
télloin tehtdvd nimenomaisesti ja ilman ehtoja (ks. vastaavasti asia T-219/00, Ellos v.
SMHYV (ELLOS), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. I1-753, 60 ja 61 kohta).

Téssd tapauksessa kantaja on esittinyt ainoastaan toissijaisena vaihtoehtona
tavaramerkkihakemuksen kisittdmin tavaraluettelon rajaamista “kermakaramellei-
hin” eli yksinomaan siini tapauksessa, ettd valituslautakunta aikoo hyliti "makeisia”
tarkoittavan hakemuksen. Kantaja ei siis ole rajoittanut tavaraluetteloa nimenomai-
sesti ja ehdottomasti, eika kyseist rajausta voida timin vuoksi ottaa huomioon (em.
asia ELLOS, tuomion 62 kohta).

Lisiksi oikeuskidytinnéssd on vahvistettu, etti jotta yhteisén tavaramerkkid
koskevassa hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden tai palvelujen luettelon rajoitus
voitaisiin ottaa huomioon, tillainen rajoitus on tehtivé tiettyjen erityisten
menettelysdéntéjen mukaisesti, eli hakemuksen muuttamista on haettava asetuksen
Nio 40/94 44 artiklan ja asetuksen N:o 2868/95 13 siinnon mukaisesti (asia
T-173/00, KWS Saat v. SMHV (oranssin sivy), tuomio 9.10.2002, Kok. 2002,
s. 11-3843, 11 ja 12 kohta; asia T-194/01, Unilever v. SMHV (munanmuotoinen
tabletti), tuomio 5.3.2003, Kok. 2003, s. I-383, 13 kohta ja asia T-286/02, Oriental
Kitchen v. SMHV — Mou Dybfrost (KIAP MOU), tuomio 25.11.2003, Kok. 2003,
s. [1-4953, 30 kohta).

Niiti sdéintoji el kuitenkaan ole noudatettu tissi tapauksessa, silli kantaja on
ilmaissut tuotteiden rajaamisen vain toissijaisesti 18.5.2001 pdivityssi kirjelméssién,
esittdmitti titd tarkoittavaa tavaramerkkihakemuksen muutoshakemusta edelli
mainittujen sdéinndsten mukaisesti (ks. vastaavasti em. oranssin sivyi koskenut asia,
tuomion 12 kohta).
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Joka tapauksessa riidanalaisen paitoksen 28 kohdasta kity ilmi, etté valituslautakunta
on tutkinut kantajan esityksen rajata toissijaisena vaihtoehtona tuoteluetteloa
"kermakaramelleihin” ja katsonut, ettei talld ole vaikutusta todellisen erottamiskyvyn
tai kiytossd saavutetun erottamiskyvyn arviointiin, Valituslautakunta toteaa, ettd
olivatpa kyseessd makeiset tai kermakaramellit, sen arvio tavaramerkin rekiste-
rointikyvyttomyydests, joka johtuu kahdesta mainitusta ehdottomasta hylkdys-
perusteesta, ei meneté oikeellisuuttaan.

Edelld todetun perusteella nyt Lisiteltdvind olevan kanteen tarkoituksena on
tulkittava olevan riidanalaisen paitoksen kumoaminen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan b alakohdan virheellisen soveltamisen vuoksi kaikkien haetun tavaramer-
kin kisittimien tuotteiden (eli makeisten) osalta ja saman asetuksen 7 artiklan
3 kohdan virheellisen soveltamisen vuoksi ndiden tuotteiden ja erityisesti
kermakaramellien osalta.

Pidasia

Kanteensa tueksi kantaja esittdd nelji kanneperustetta. Ensimmainen kanneperuste
koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan, toinen 7 artiklan
3 kohdan, kolmas 74 artiklan 1 kohdan ensimmdisen virkkeen ja neljis 73 artiklan
virheellistd soveltamista.

Ensimmiiinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdan virheellisti soveltamista

Asianosaisten lausumat

Kantajan mielesti rekisterditdviksi haetulla tavaramerkilldi on asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu vaadittava vahimmaise-
rottamiskyky.
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Ensinndkidn valituslautakunnan riidanalaisen paitoksen 12 kohdassa mainitsema
edellytys haetun merkin iskevyydestd tai erityisestd huomioarvosta ei ole mitenkin
vilttimidton. Valituslautakunta on véirin perustein pitinyt haettua tavaramerkkii
tavallisena ja todennut, ettei se eroa merkittavisti tavanomaisista merkeistd ja ettd
kddreen viri on hyvin laajalti kiytetty elinkeinotoiminnassa. Riidanalaisessa
pédtoksessi ei esitetd ndiden viitteiden tueksi yhtikasn esimerkkid. Rekistersitiviksi
haetun tavaramerkin muodon ja vdrin yhdistelmi on kantajan mukaan piinvastoin
ainutlaatuinen markkinoilla, eikd sitd voida pitdd “tavallisena”. Tiamin ohella
kantajan "Werther’s Original” (Werther’s Echte) kermakaramellin tehokkaan
markkinoinnin takia kyseinen haettu merkki néyttiytyy kuluttajien mielessi selvini
kermakaramellin ki#reens,

Kantaja toteaa tdmin jilkeen, ettd makeismarkkinoilla yleensi ja erityisesti
kermakaramellimarkkinoilla vallitsee suuri muotojen ja virien vapaus. Kyseisen
rekisteroitaviksi haetun tavaramerkin konkreettinen koostumus on erityisen helppo
omaksua ja liittyy tarkoitukselliseen p#étdkseen antaa kuluttajalle tunnusmerkki.
Haetun merkin kolme virig, joita valituslautakunta — kantajan mielestd kisit-
timéittomésti — ei erota, nikyvit yhdelld silmaykselld merkistid, Merkin keskiosa on
kullanvirinen, kun taas karamellin muodon muodostavat reunat ovat valkoisia ja
lapikuultavan keltaisia. Lipinikyvan ja -nikymittémin kalvon vilinen kontrasti
antaa merkistd kolmivirisen vaikutelman ja tekee sen koostumuksesta epitavan-
omaisen.

Lopuksi kantaja toteaa, ettei valituslautakunta riidanalaisen piitéksen 28 kohtaa
lukuun ottamatta lisitellyt lainkaan kermakaramellisegmentin erityisyytts, jolla
segmentilld kadrekéytintd eroaa yleisten makeisten osalta vallitsevasta kéytinnosti,
mikd tapahtui huolimatta kantajan toissijaisesta valituslautakunnassa esittimists
merkin tarkoittaman tavaraluettelon rajaamisesta kermakaramelleihin.
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SMHYV kiistdé kantajan viitteen ja painottaa, ettd kyseiseltd tavaramerkiltd puuttuu
erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla
tavalla. Seki kidireen muoto etti rekisteroitiviksi haetun tavaramerkin graafisessa
ulkoasussa nikyva kullanviiri ovat yleisia markkinoilla. Téman vuoksi asianomainen
kuluttaja ei voi havaita ja muistaa merkin omaperdisyyttd, jota kantaja korostaa,
merkkini tuotteen kaupallisesta alkuperastd.

Tami koskee sekid makeismarkkinoita yleensd ettd kermakaramellimarkkinoita
erityisesti. Tdmén seurauksena — kuten valituslautakunta on riidanalaisen
paitoksen 28 kohdassa todennut — niitten kahden markkinoiden eriyttdminen on
merkityksetonti arvioitaessa kyseisen merkin erottamiskyky.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan "tavaramerkkejd,
joilta puuttuu erottamiskyky”, ei saa rekistersidd. Lisdksi asetuksen N:o 40/94 7 artik-
lan 2 kohdassa safdetddn, ettd "1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisterdinnin esteet
olisivat olemassa vain osassa yhteis6d”.

Ensiksikin oikeuskdytinnén mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitetut tavaramerkit ovat erityisesti niitd tavaramerkkejé, joita
kohdeyleisén mielestd kéytetddn tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa kuvailemaan
kyseisid tavaroita tai palveluja tai joiden osalta on ainakin olemassa konkreettisia
seikkoja, joiden perusteella voidaan paitelld, ettd niitd voidaan kéyttaa tdlld tavoin.
Tassid sainnoksessd tarkoitetut merkit ovat lisiksi sellaisia merkkejd, jotka eivét
kykene tiyttimédn tavaramerkille asetettua perustehtivéd eli ne eivét kykene
yksiloimaan tavaran tai palvelun alkuperdd niin, ettd kuluttaja voi my6hempié
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hankintoja tehdessdin hankkia lisi kyseiselld tavaramerkilla varustettuja tavaroita
tai palveluita, jos hidn on pitdnyt niitd hyving, tai valita jonkin toisen tavaran tai
palvelun, jos hin ei ole tyytyvdinen niihin (asia T-122/01, Best Buy Concepts v.
SMHV (BEST BUY), tuomio 3.7.2003, Kok. 2003, s. 1I-2235, 20 kohta ja asia
T-305/02, Nestlé Waters France v. SMHV (pullon muoto), tuomio 3.12.2003,
Kok. 2003, s. 11-5207, 28 kohta).

Néin ollen tavaramerkin erottamiskykyd voidaan arvioida ainoastaan ensinnikin
suhteessa nithin tavaroihin tai palveluihin, joita varten rekisterdintia on haettu, ja
toiseksi ottaen huomioon se, millid tavalla tavaramerkki ymmérretisn kohderyh-
missé (em. asia BEST BUY, tuomion 22 kohta ja pullon muotoa koskenut em. asia,
tuomion 29 kohta).

Edelli mainitun ensimmdisen arvion osalta on huomattava, etti haettu merkki
muodostuu ulkonaisesti kyseisten tuotteiden ki#reestd eli makeisten pakkaamiseen
tarkoitetusta karamellin muotoisen makeiskiérepaperin ulkoasusta eikii tuotteen
itsensid muodosta (pullon muotoa koskenut em. asia, tuomion 30 kohta).

Kohderyhmin osalta on todettava, ettd kyseessi olevat makeiset ovat paivittiis-
tavaroita, jotka on tarkoitettu yleiseen kulutukseen kaikkialla yhteison maissa. Niin
ollen rekisterditiviksi haetun tavaramerkin erottamiskykyd on arvioitava ottaen
huomioon tavanomaisen valistuneen seki kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen
keskivertokuluttajan oletetut odotukset (pullon muotoa koskenut em. asia, tuomion
33 kohta).

On niin ikdén muistettava, etti siihen, miten kohderyhmi nikee merkin, vaikuttaa
kohderyhmén tarkkaavaisuusaste, joka voi vaihdella kyseisen tavara- tai palvelu-
kategorian mukaan (munanmuotoista tablettia koskenut em. asia, tuomion 42 kohta
ja pullon muotoa koskenut em. asia, tuomion 34 kohta).
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Riidanalaisesta pistoksesti ja erityisesti sen 12, 13, 18 ja 19 kohdasta ilmenee, ettd
valituslautakunta tutki haetun tavaramerkin edelld esitetyn mukaisesti.

Toiseksi on huomattava, ettei asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tehdd eroa eri tavaramerkkikategorioiden vilille. Niinpd ei ole
tarpeen soveltaa tuotteen itsensé ulkoasusta — tai, kuten tissd, tuotteen kidreen
muodosta — muodostuvan kuvamerkin erottamiskykyd arvioitaessa muihin
tavaramerkkikategorioihin sovellettavia kriteereji ankarampia kriteerejd (munan-
muotoista tablettia koskenut em. asia, tuomion 44 kohta ja pullon muotoa koskenut
em: asia, tuomion 35 kohta). '

Niin ollen arvioitaessa, ymmiirretiéinkd kohdeyleisossd kyseisen kidreen muodon ja
virin yhdistelmén ilmaisevan tavaran alkuperdi, on tarkasteltava téstd yhdistelmastd
saatavaa kokonaisvaikutelmaa, mikd ei estd sitd, ettd tavaramerkin ulkoasun eri
piirteitd tarkastellaan perékkiin (asia T-337/99, Henkel v. SMHV (pyorei
punavalkoinen tabletti), tuomio 19.9.2001, Kok. 2001, s. 1I-2597, 49 kohta ja
munanmuotoista tablettia koskenut em. asia, tuomion 54 kohta).

On todettava, ettei valituslautakunta ole soveltanut véérin lakia katsoessaan, ettd
”kyseisen merkin koostumus (makeiskére, vaaleanruskea tai kullanvirinen) ei eroa
perustavalla tavalla muista elinkeinotoiminnassa tavallisista ulkoasuista” (riidanalai-
sen péitoksen 14 kohta).

Lautakunta on aivan oikein riidanalaisen paitoksen 15 kohdassa todennut, ettd
kiistanalaisen kidreen muoto on "normaali ja perinteinen makeiskééreen muoto” ja
etti markkinoilla on ”suuri méérd niin kadrittyji makeisia”. Sama koskee kyseisen
kiiireen virid eli vaaleanruskeaa (kermakaramelli) tai — kuten haetun merkin
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graafisesta ulkoasusta kiy ilmi — kullanvirii tai kullansdvyd. Néissi vireissi
itsessdén ei ole mitd4n epétavallista, eikd ole harvinaista nihdi niitd kéytettdvin
makeiskédreissd, kuten lautakunta on aiheellisesti todennut riidanalaisen padtoksen
16 kohdassa. Niinpd se on tiysin perustellusti katsonut riidanalaisen padtoksen
18 kohdassa, etti tissi tapauksessa keskivertokuluttaja ei nie kyseists tavaramerkkis
sellaisenaan merkiksi tuotteen kaupallisesta alkuperast vaan ainoastaan makeiskii-
reend eikd sen enempini ja etti ndmi arviot haetun tavaramerkin todellisen
erottamiskyvyn puuttumisesta jadvit voimaan, vailka tuon tavaramerkin tarkoitta-
mina tuotteina olisivatkin pelkéistdin “makeiset” (ks. riidanalaisen péitoksen
28 kohta).

Niin ollen rekisteroitiviksi haetun tavaramerkin muodon ja virin yhdistelmén
ominaispiirteet eivit eroa riittdvésti makeisten tai kermakaramellien ki#reissi usein
kdytettdvien perusmuotojen ominaispiirteisti, minki vuoksi kohdeyleis6 ei voi
muistaa niitd merkkeind kaupallisesta alkuperistd. Kyseinen karamellin muotoinen
makeiskéidre vaaleanruskeana tai kullanvirisen ei asiallisesti eroa kyseessd olevien
tuotteiden (makeiset, kermakaramellit) kaareists, joita kiytetasin yleisesti elinkeino-
toiminnassa, ja se mielletddin luontaisesti tyypilliseksi ndiden tuotteiden kidreen
muodoksi.

Riidanalaisen péidtoksen 14-17 ja 28 kohdassa oleva viittaus makeis- tai
kermakaramellikaupassa tavanomaiseen kiytintdén konkreettisia esimerkkejd
esittdmittd ei saata kyseenalaiseksi valintalautakunnan arviota siitd, ettei rekisterdi-
tiviiksi haettu merkki sellaisenaan ole erottamiskykyinen. Katsoessaan, ettei haetun
merkin muodon ja virin yhdistelmi ole epitavallinen elinkeinotoiminnassa,
lautakunta nimittéin perustaa nikemyksensi asiallisesti makeisten tai kermakara-
mellien kaltaisten kulutustavaroiden kaupassa saadusta yleisesti kéaytinnon koke-
muksesta seuraaviin seikkoihin, jotka jokaisen on mahdollista tuntea ja jotka
erityisesti ndiden tuotteiden kuluttajat tuntevat (ks. vastaavasti asia T-185/02, Ruiz-
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Picasso ym. v. SMHV - DaimlerChrysler (PICARO), tuomio 22.6.2004, Kok. 2004,
s. 11-1739, 29 kohta).

Kolmanneksi on todettava, ettd vastoin kantajan viitteitd kyseisen kadreen muodon
toteutuksen kustannukset eivit kuulu merkityksellisiin arviointiperusteisiin, kun
arvioidaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua
tavaramerkin erottamiskykyi. Tdssd esilld olevan kaltainen erottamiskyvytén muoto
ei niet voi saavuttaa erottamiskykyd toteutuksensa aiheuttamien kustannusten
perusteella.

Neljanneksi on todettava, ettd valituslautakunta on aivan aiheellisesti tuonut
riidanalaisen paitoksen 19 ja 20 kohdassa esiin vaaran kyseisen kiddreen
monopolisoinnista makeisten osalta, koska tdmd arvio tulee vahvistaneeksi kiiéireen
erottamiskyvyn puuttumisen ndiden tuotteiden osalta sen yleisen edun mukaisesti,
joka piilee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuvan
ehdottoman hylkéysperusteen taustalla.

On vield lopuksi hylattivd kantajan véite siitd, ettd kuluttajat mieltévat kyseessd .
olevan kidreen muodon tavaramerkiksi "Werther’s Original” -kermakaramellin
tehokkaan markkinoinnin johdosta tissi pakkausmuodossa. Vaikka néet véitettd
pidettiisiin totena, tillainen markkinointi voitaisiin ottaa huomioon ainoastaan
arvioitaessa haetun merkin kiyt6ssd saavuttamaa erottamiskykyé, ei arvioitaessa sen
todellista erottamiskykya.

Kaikesta edelli todetusta seuraa, etti rekisterditdviksi haetun tavaramerkin avulla ei
tavanomaisen valistuneen seka kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskiverto-
kuluttajan ole mahdollista tunnistaa asianomaisia tuotteita ja erottaa niitd muuta
kaupallista alkuperdd olevista tuotteista. Merkki on siten vailla erottamiskykyd
niiden tuotteiden osalta.
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Téstd seuraa, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellisti
soveltamista koskeva ensimmaiinen kanneperuste on hylittiva.

Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan
virheellistd soveltamista

Asianosaisten lausumat

Kantaja katsoo, ettd hakemuksessa tarkoitettu tavaramerkki on rekistersitivissi sen
vuoksi, ettd se on kiytdssd saanut erottamiskyvyn erityisesti kermakaramellien
osalta,

Merkin kiytén ja vakiintumisen toteamiseksi valituslautakunnan olisi kantajan
mielestd pitdnyt tutkia tilannetta relevanteilla markkinoilla kuten myss kadreita
koskevia erityisid taustatietoja yleensd. Taustatietojen, markkinatilanteen, tuotteen
jakelua koskevan liikevaihdon ja tehtyjen tutkimusten valossa on ilmeists, etti
rekisterditaviksi haettu tavaramerkki on todella vakiintunut markkinoille. Lauta-
kunta on jittinyt huomiotta, etti Lkuluttajat saattavat mieltdd kidireen muista
markkinoilla olevista merkeisti erillisell4 tavalla ja pité sitd merkkini alkuperisti.

Télté osin kantaja painottaa kiyttivinsi haettua merkkid tiysin tarkoituksellisesti jo
vuosikymmenid tunnetun "Werther’s Original” -makeisensa tunnistettavaksi teke-
miseen, minkd vuoksi mainoksissa kyseinen tavaramerkki on aina suuressa koossa ja
hyvin niytteilld. Lisiksi kuluttaja havaitsee virit ja muodot ennen pystymistdin
saamaan tarkasti selvéd mahdollisesta tekstistd. Niin on asian laita etenkin tissi
tapauksessa, kun otetaan huomioon, etti virivalinnan johdosta makeiskireessi

oleva teksti tuskin erottuu rekistersitaviksi haetun merkin viristi, Merkityksellisti
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onkin ainoastaan kuluttajan nikemi, kuten Bundesgerichtshof (Saksa) on 5.4.2001
antamassaan tuomiossa todennut. Tétd valituslautakunta ei ole ottanut huomioon.

Valituslautakunnalle esitetyt myyntiluvut riittivit kantajan mukaan osoittamaan
haetun tavaramerkin kiyton. Kantajan mielestd ei ollut tarpeen esittdd markkina-
osuuden midrittimisti varten vertailulukuja muun muassa siksi, ettd myyntilukuja
tukevat eri jasenvaltioissa tehtyjen tutkimusten tulokset. Naistd tutkimuksista kay
ilmi tuotteen hyvi tunnettuus (59,4-85 prosenttia Euroopan unionin eri jasenval-
tioissa). Tavaramerkin vakiintumista kiiyton kautta on arvioitava tunnettuuden eiké
kilpaileviin tuotteisiin verratun markkina-aseman perusteella.

Kantaja toteaa lopuksi olevansa valmis haetun tavaramerkin kéyton osoittaakseen
toimittamaan lisitietoa, esittiméin todistajien lausuntoja ja kiyttimain asiantunti-
joita, mikili ensimmsisen oikeusasteen tuomioistuin pitdd téllaista tarpeellisena.

SMHYV viittaa oikeuskéytinnosti nihtavissd oleviin tavaramerkin kiytén kautta
saadun erottamiskyvyn arviointiperusteisiin ja toteaa ensinnékin, ettd pitdd kylla
paikkansa, ettd makeiskdreet voivat kiyttonsd takia toimia merkkind alkuperdsti,
mutta ettd tissd tapauksessa tihin vaadittavia edellytyksid ei ole kyetty néyttdmaan
toteen. '

SMHV:n mielesti hakemuksen tutkinut virkamies ja valituslautakunta ovat
aiheellisesti padtyneet siihen, etti kantajan esittimét todisteet eivit riitd osoittamaan
haetun tavaramerkin saavuttaneen kiytossd erottamiskyvyn.
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Kantajan esittimdt myyntiluvut ovat riittimittdmis, ellei samalla ilmoiteta
huomioon otettavien tuotteiden markkinoiden kokonaisvolyymid tai arvioida
kilpailevien yritysten myyntis. Téss4 tapauksessa esilld olevien kaltaisten massatuo-
tantotuotteiden tapauksessa ratkaisevana kriteerind on markkinaosuus eiké pelklkd
myynti, joka ei riitd osoittamaan merkin tunnettuutta.

Kantajan 27 729 000 Saksan markan (DEM) mainontakulut vuodelta 1998 seki noin
10 000 000~17 500 000 DEM:n suuruiset mainontakulut vuosilta 1994—1997 useissa
Euroopan unionin jésenvaltioissa eivit mydskédn ole todiste. Kantajan timin
véitteensd tueksi esittimén taulukon perusteella ei nimittiin ole mitenkisn
mahdollista méérittds, mitd kustannuksia mainitut kulut ovat, eli kohdistuvatko
ne tavaramerkkiin "Werther's Original”, makeisen muotoon, sen kiireeseen tai
johonkin aivan muuhun. Témén ohella nimi tiedot tuskin ovat hyodyllisié sellaisten
tietojen puuttuessa, joiden perusteella on mahdollista saada kisitys kyseisten
tuotteiden markkinoille ominaisesta mainonnan mé#rasti,

Seitseméssit Euroopan unionin jésenvaltiossa ja Norjassa tehdyissd tutkimuksissa
viitattiin tavaramerkkeihin "WERTHER'S”, "Werther’s Original” tai "W.0”, eivitki
ne siséltineet mitiin viittausta asianomaiseen kééireeseen. Sen vuoksi ei ole néytetty
toteen, ettd kantaja olisi onnistunut tekemddn kidreen tunnetuksi yleisén
keskuudessa. Tdamiin ohella kiiyttd olisi pitdnyt osoittaa kaikissa jisenvaltioissa tai
kaikilla yhteison alueilla, joissa hylkiysperuste vallitsee. Kantajan esittdmissi
asiakirjoissa ei kuitenkaan viitata Ranskan tai Italian tapaisiin merkittiviin
markkina-alueisiin. Ei mydskéiéin ole asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan
soveltamisen kannalta riittévid todistaa tuotteen tietyn muodon kéyttds, vaan timin
lisaksi on osoitettava kiyttstilanne sellaiseksi, ettd Lyseinen muoto ilmentis
tavaramerkkid (asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002, Kok. 2002, s. 1-5475,
65 kohta).
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Toiseksi SMHV katsoo, etti kyseessi olevan tuoteluettelon rajaaminen pelkistéén
makeisiin, miti kantaja on esittinyt toissijaisena vaihtoehtona valituslautakunnassa,
ei voi vaikuttaa arviointiin, joka koskee sitd, onko rekisteroitiviksi haettu
tavaramerkki saanut kiiytén kautta erottamiskyvyn.

Lopuksi SMHYV toteaa, ettei kantajan ehdotusta lisdtodisteiden toimittamisesta
merkin kiyton osoittamiseksi voida hyviksyd. Kanne ensimmdisen oikeusasteen
tuomioistuimessa niet koskee SMHV:n valituslautakunnan péétoksen lainmukai-
suuden todentamista asetuksen N:o 40/94 63 artiklan mukaisesti, mikd tarkoittaa,
ettd ensimmiisti kertaa vasta ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimessa esitetty
nayttd on jatettivd huomiotta ilman velvollisuutta tutkia sen arvoa todisteena (asia
T-237/01, Alcon v. SMHV — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), tuomio 5.3.2003,
Kok. 2003, s. [I-411, 61 ja 62 kohta). Témin vuoksi ensimmaisen oikeusasteen
tuomioistuin ei sitikddn suuremmalla syylld voi vaatia kantajaa esittdméén uutta
néyttoa,

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan mukaan saman asetuksen 7 artiklan
1 kohdan b-d alakohdassa tarkoitetut ehdottomat hylkdysperusteet eivit estd
tavaramerkin rekisterdintid, jos merkki on saavuttanut kiytossd erottamiskyvyn
niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joiden suhteen rekisterdintid haetaan.
Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan tarkoittamassa tilanteessa nimittéin se, ettd
kohderyhmi mieltdd kyseessd olevan tavaramerkin muodostavan tunnuksen
merkiksi tavaran tai palvelun kaupallisesta alkuperéstd, on tulosta tavaramerkin
hakijan taloudellisesta ponnistelusta. Tédma seikka oikeuttaa jattdmadn huomiotta
saman artiklan 1 kohdan b-d alakohdan taustalla piilevéin yleisen edun, jonka
mukaan niissi sadnnoksissd tarkoitettujen tavaramerkkien on oltava vapaasti
kaikkien Liytettavissa, jottei yhdelle talouden toimijalle anneta laitonta kilpailuetua
(ks. asia T-323/00, Eurocermex v. SMHV (olutpullon muoto), tuomio 29.4.2004,
Kok. 2004, s. 11-1391, 41 kohta).

IT - 3878



STORCK v. SMHV (KARAMELLIPAPERIN MUOTO)

77 Oikeuskéytinnéstd ensinnikin seuraa, ettd erottamiskyvyn saavuttaminen tavara-

78

merkin kiyton kautta edellyttd, ettd ainakin merkittivi osa kohderyhmisti
tunnistaa kyseisen merkin ansiosta asianomaiset tavarat tai palvelut tietyltd
yritykseltd oleviksi. Tilanteita, joissa erottamiskyvyn saavuttamista kayton perus-
teella koskevan edellytyksen voidaan katsoa tiyttyneen, ei kuitenkaan voida
médritelld yksinomaan yleisten ja abstaktien tietojen, kuten tiettyjen prosentti-
osuuksien perusteella (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97,
Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok. 1999, s. 1-2779, 52 kohta; em. asia
Philips, tuomion 61 ja 62 kohta ja olutpullon muotoa koskenut em. asia, tuomion
42 kohta).

Toiseksi tavaramerkin rekisterdimiseksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan
nojalla merkin kéytossi saavuttama erottamiskyky on osoitettava siini osassa
Euroopan unionia, jossa se puuttui 7 artiklan 1 kohdan b—d alakohdan kannalta (asia
T-91/99, Ford Motor v. SMHV (OPTIONS), tuomio 30.3.2000, Kok. 2000,
s. 11-1925, 27 kohta ja olutpullon muotoa koskenut em. asia, tuomion 43 ja
47 kohta).

7  Arvioitaessa tissd asiassa kdyton perusteella syntynytti erottamiskykyd on

kolmanneksi otettava huomioon sellaiset tekijit kuten tilli tavaramerkilla
markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus, tavaramerkin kéyttimisen intensiivisyys,
maantieteellinen lagjuus ja kesto seké se, missi mirin yritys on kéyttinyt varoja
tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, samoin kuin kauppakamarien ja muiden liike-
elimén yhteenliittymien antamat lausunnot. Jos niiden seikkojen perusteella
asianomainen kohderyhmié tai ainakin merkittivd osa siitd tunnistaa timin
tavaramerkin perusteella tavaran tietyn yrityksen tavaraksi, asetuksen 7 artiklan
3 kohdassa asetettu rekisterdinnin edellytys tiyttyy (em. asia Windsurfing Chiemsee,
tuomion 51 ja 52 kohta; em. asia Philips, tuomion 60 ja 61 kohta sekd olutpullon
muotoa koskenut em. asia, tuomion 44 kohta).
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Neljinneksi tavaramerkin erottamiskykyé ja my6s tavaramerkin kiyttéon perustuvaa
erottamiskykyé on niin ikddn arvioitava suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin,
joita varten tavaramerkin rekister6intié on haettu, ja ottamalla huomioon kyseessi
olevan tavara- tai palveluryhmin tavanomaisesti valistuneen sekd kohtuullisen
tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan oletetut odotukset (ks. vastaavasti
em. asia Philips, tuomion 59 ja 63 kohta).

Niiden seikkojen valossa on tutkittava, onko valituslautakunta kisiteltivini olevassa
asiassa soveltanut lakia védrin jittiessdin huomiotta kantajan viitteet siitd, ettd
haettu merkki olisi pitinyt rekisterdidd kyseisten tuotteiden ja erityisesti kerma-
karamellien osalta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla.

Miti ensiksikin tulee kantajan viitteisiin, jotka perustuvat tuotteiden myyntilukuihin
yhteisdssd vuosina 1994-1998, lautakunta on aivan oikein katsonut, etteivét ne tisséd
tapauksessa ole omiaan osoittamaan, ettd rekisterditiviksi haettu tavaramerkki oli
saanut kiyton perusteella erottamiskyvyn.

Riidanalaisen paitoksen 25 Lohdassa valituslautakunta katsoi oikeudellisesti
riittavélld tavalla, ettei mainittujen Iukujen perusteella ollut mahdollista arvioida
kantajan hakeman tavaramerkin markkinaosuutta. Kyseisessd kidreessd myytyjen
makeisten yksikko- ja tonnimaérdé koskevista tiedoista huolimatta "todenmukaisen
arvion tekeminen [kantajan] markkinavoimasta ei ol[lut] mahdollista, koska tietoja
huomioon otettavien markkinoiden kokonaisvolyymistd tai arvioita kilpailevien
yritysten myynnistd, johon kantajan lukuja [olisi voitu] verrata, ei ole”. Niin ollen
valituslautakunta on niin ikdin aivan oikein p#dtynyt samassa riidanalaisen
paitoksen kohdassa siihen, ettd vaikka mainittujen numerotietojen perusteella
olisikin ollut mahdollista arvioida kantajan rekisterditiviksi hakeman tavaramerkin
markkinaosuus, ne eivit olisi pakostakaan todistaneet, ettd juuri “kullanvirisen
makeiskddreen kuluttajat mielsivit merkiksi alkuperdstd”. Tdmd arvio saa vahvis-
tuksensa siitd, ettd kyseiset myyntiluvut kylld osoittavat kantajan markkinoineen
"Werther's Original” -kermakaramellia relevanteilla markkinoilla mutta eivit
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kuitenkaan ole todiste siitd, ettd kyseistd kddreen muotoa kiytettiin tavaramerkkini
merkitseméén asianomainen tuote.

Valituslautakunta on my®s téysin aiheellisesti katsonut, etti kantajan mainontaku-
lujen osalta vallitsivat samat ongelmat kuin edelld mainittujen myyntilukujen
suhteen. Lautakunta huomautti riidanalaisen piitoksen 26 kohdassa, etti kantajan
néistd kuluista esittamit seikat tuskin ovat hyodyksi, koska “mikiin ei mahdollista
[nut] kisityksen saamista mainonnan médrdstd kyseisilli markkinoilla”. Lisiksi,
kuten SMHV tdysin perustellusti huomauttaa, kantajan esittimén kyseisid
mainoskuluja koskevan taulukon perusteella ei ole mahdollista méasrittas, miti
kustannuksia mainitut kulut ovat, eli kohdistuvatko ne tavaramerkkiin "Werther's
Original”, makeisen muotoon, sen kidreeseen tai johonkin aivan muuhun. Niinp4
tdmd mainosmateriaali ei voi olla todiste merkin kiytosti sellaisena kuin siti on
haettu eikd mydskién todiste siitd, ettd kohderyhmi kisittdd merkin ilmaisevan
tuotteiden kaupallista alkuperdd (olutpullon muotoa koskenut em. asia, tuomion
51 kohta).

Tamén ohella, kuten valituslautakunta on samassa riidanalaisen pitoksen kohdassa
todennut, kyseiset kustannukset olivat alhaisia "lukuisissa Euroopan unionin
jasenvaltioissa”, ja "ndmd tiedot jopa puuttuivat kokonaan eriiiden jisenvaltioiden
osalta”. Viitteend olevan ajanjakson (1994-1998) yhdeltikiin vuodelta kustannuksia
ei ole selostettu kaikkien Euroopan unionin jisenvaltioiden osalta.

Tiltd osin on muistettava, ettei riidanalainen p#itds sisilld mitifin toteamusta siitd
yhteis6n osasta, jossa rekisteroitaviksi haetulta tavaramerkiltd puuttuu erottamis-
kyky. Muiden kuin sanamerkkien tapauksessa — kuten tissi — on kuitenkin
paikallaan léhted oletuksesta, etti niiden erottamiskyvyn arviointi on sama kaikkialla
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yhteisossd, ellei konkreettisia vastasyiti ole. Koska esilld olevassa tapauksessa
asiakirjoista ei kily ilmi, miten asia on, on katsottava, ettd asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu ehdoton hylkdysperuste on
olemassa rekistersitiviksi haetun merkin osalta kaikkialla yhteisossa. Niinpd merkin
on oltava tullut kiytéssi erottamiskykyiseksi kaikkialla yhteisssd, jotta se voidaan
rekisterdidd asetuksen 7 artiklan 3 kohdan nojalla (olutpullon muotoa koskenut em.
asia, tuomion 47 kohta ja em. asia OPTIONS, tuomion 27 kohta).

Niin ollen edelli mainitut mainoskulut eivit missdin tapauksessa voi toimia
todisteena siitd, ettd kaikkialla yhteisossi vuosina 19941998 kohderyhmd tai
ainakin sen merkittivd osa kisitti haetun tavaramerkin merkiksi kyseessé olevien
tuotteiden kaupallisesta alkuperdsti.

Mitd lopulta tulee valituslautakunnan arvioitavaksi annettuihin tutkimustuloksiin
tavaramerkkien "WERTHER'S”, "Werther’s Original” ja "W.0O” vakiintuneisuudesta
kantajan kermakaramelleille, lautakunta on aiheellisesti todennut riidanalaisen
pastoksen 27 kohdassa, ettd niméd Euroopan unionin eri jisenvaltioissa toteutettujen
tutkimusten tulokset “eivét sisélld tietoa kullanvérisen makeiskadrepaperin mahdol-
lisesta erottamiskyvysti”, vaan "niiden ainoana tarkoituksena oli selvittdd nimityksen
"Werther’s Original’ tunnettuus”. On syyti lisitd, ettd mainittuja tutkimuksiakaan ei
toteutettu kaikissa yhteison jasenvaltioissa ja etté niin muodoin ne eivit voi missdan
tapauksessa toimia todisteena kyseessd olevan tunnuksen vakiintuneisuudesta
tavaramerkking kaikkialla yhteisdssa (ks. edelld 78 ja 86 kohta).

Edell todetusta seuraa, ettei kantaja ole niyttinyt kermakaramellien eikd makeisten
yleensi osalta toteen siti, ettd rekisterditiviksi haettu tavaramerkki on saavuttanut
kaikkialla yhteisossd kiytossd erottamiskyvyn asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.
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Tamin johdosta toinenkin kanneperuste on hylittivéi perusteettomana ilman, etti
on tarpeen médritd kantajan vaatimia vilitoimia.

Kolmas, asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan ensimmadisen virkkeen virheellistd
soveltamista koskeva kanneperuste

Asianosaisten lausumat

Kantaja viittdd valituslautakunnan soveltaneen viirin asetuksen N:o 40/94 74 artik-
lan 1 kohdan ensimmidistd virkettd, jonka mukaan SMHV on velvollinen viran
puolesta tutkimaan tosiseikat. Mikidsn ei ndet mahdollistanut sen perustan
médrittdmistd, jolla lautakunta esitti riidanalaisen pédtsksen 14-16 ja 28 kohdassa
toteamuksia tosiseikoista, jotka koskivat tavaramerkin kokoonpanon véitettyd
tavanomaisuutta. Kantaja katsoo lisiksi, ettd SMHV:n olisi pitinyt ryhtya
lisdtutkimulsiin haetun merkin vakiintuneisuuden osoittamista varten.

SMHYV viittdd kyseessd olevan kifireen muodon ja virin tavanomaisuutta koskevan
toteamuksen olevan — kuten riidanalaisen pastoksen 14—16 kohdasta ilmenee —
seurausta kéytdnnon kokemuksesta. Kermakaramellimarkkinoiden erottamisella
erilleen yleisistd makeismarkkinoista ei ole sen mielestd mitiin vaikutusta asetuksen
N:o0 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan eiki 7 artiklan 3 kohdan kannalta.

Virasto toteaa lisiiksi olevansa velvollinen tutkimaan tosiseikat, jotka ovat omiaan
antamaan rekisterditidviksi haetulle tavaramerkille erottamiskyvyn kéyton perus-
teella asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla, ainoastaan
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siind tapauksessa, ettii hakija on vedonnut niihin. Se ei ole mydskéén velvollinen itse
ryhtymién muihin tutkimuksiin kyseisen kédreen vakiintuneisuudesta (asia
T-247/01, eCopy v. SMHV (ECOPY), tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. 11-5301,
47 ja 48 kohta).

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Kantaja vaittad valituslautakunnan soveltaneen véérin asetuksen N:o 40/94 74 artik-
lan 1 kohdan ensimmiisti virkettd, jonka mukaan “menettelyssd virasto tutkii
asiasisdllon viran puolesta”. Lautakunta ei ensinnékién perustellut riidanalaisen
paitksen 14-16 ja 28 kohdassa esittdmidéin toteamuksia rekisterditdviksi haetun
merkin “tavallisuudesta”. Toiseksi lautakunnan olisi pitinyt ryhtys lisitutkimuksiin
osoittaakseen haetun tavaramerkin kayton.

Ensimmiinen viite on hylittivi perusteettomana ensimmdisen kanneperusteen
tutkimisen yhteydessi ja edelld 5558 kohdassa esitetyn nojalla.

Toisen viitteen osalta puolestaan on huomattava, ettd oikeuskdytdnnén mukaan
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan osalta ei ole sdéntod, jonka mukaan
SMHV:n (eli hakemuksen tutkineen virkamiehen tai tilanteen mukaan valitus-
lautakunnan) tutkimuksen olisi kohdistuttava ainoastaan tosiseikkoihin, joihin
osapuolet ovat vedonneet, toisin kuin saman asetuksen suhteellisia hylkdysperusteita
koskevan 74 artiklan 1 kohdan lopussa sdidetiin. Kun tavaramerkin hakija ei
kuitenkaan ole esittinyt viitettd siiti, ettd tavaramerkki on kiytossd tullut
erottamiskykyiseksi, SMHV:n on kiytdnndssd mahdotonta ottaa huomioon se, ettd
haettu tavaramerkki on saavuttanut tillaisen erottamiskyvyn. On siis katsottava, ettd
ultra posse nemo obligatur -periaatteen (ilkéon ketédn velvoitettako enempéén kuin
hin pystyy) mukaisesti ja asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan ensimmdisessd
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virkkeessd vahvistetusta siitd si#nndstd huolimatta, jonka mukaan SMHV “tutkii
asiasisillon viran puolesta”, sen velvollisuutena on tutkia tosiseikkoja, joiden vuoksi
haettu tavaramerkki on kiytéssd tullut erottamiskykyiseksi asetuksen N:o
40/93 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla, ainoastaan, jos hakija on vedonnut
niihin (em. asia ECOPY, tuomion 47 kohta).

Kasiteltdvini olevassa tapauksessa on riidatonta, etti kantaja on esittdnyt SMHV:lle
haetun merkin kiytossd saavutetun erottamiskyvyn osoittaakseen todisteita, joihin
lautakunta on perustanut arvionsa. Niin ollen mikain lisivelvollisuus ei koske
viraston elimid, ei my6skéén velvollisuus tutkia asiakirjoja enemmin taltd kannalta,
jotta kantajan esittdmien todisteiden puuttuva todistusvoima korvattaisiin, Tamén
vuoksi toinen viitekin on hylittivd perusteettomana, kuten myds kolmas
kanneperuste kokonaisuudessaan.

Neljds, asetuksen N:o 40/94 73 artikian virheellistéi soveltamista koskeva kannepe-
ruste

Asianosaisten lausumat

Kantaja viittad, ettei sitd ole kuultu tarvittavassa méérin, miki on vastoin asetuksen
N:o 40/94 73 artiklaa. Kantajan mielesti valituslautakunta ei ole ottanut huomioon
kaikkia niitd asiakirjoja, jotka kantaja oli esittinyt osoittaakseen haetun merkin
kiyton kautta saavuttaman erottamiskyvyn. Kantajan 5.10.1998 piiivityssi kirjeessi
tehtyd ehdotusta (mainittu edelld 6 kohdassa) mahdollisesta lisiitietojen toimittami-
sesta erityisesti merkin kiyton merkittivyydesti ei mydskidn otettu huomioon.
Kantaja toteaa lopuksi voivansa esitté# lisitodisteita niyttiskseen toteen merkin
vakiintuneisuuden, mikéli ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin pitad titéd
tarpeellisena.
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SMHV toistaa viitteensd, jonka mukaan riidanalaisesta pédtoksestd ilmenee
valituslautakunnan tutkineen kaikki kantajan esittimit asiakirjat (tutkimukset,
liikevaihtoluvut, mainontakulut) ja katsoneen perustellusti, etteivit ne riittavasti
osoittaneet haetun tavaramerkin saaneen kiytossd erottamiskykyd. SMHV ei
mybskiin mielestddn ole velvollinen suostumaan kantajan mainittuun ehdotukseen.
Kantajan ehdotusta uusien todisteiden esittimisestd ensimmdisen oikeusasteen
tuomioistuimessa ei sitikidn voida hyviksyd.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 73 artiklan mukaan SMHV:n ratkaisut voivat perustua
ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa.

Kantajan viite, jonka mukaan valituslautakunta ei ollut ottanut huomioon kaikkia
niitd asiakirjoja, jotka kantaja oli esittényt osoittaakseen haetun merkin kéytén, on
hylittavé, koska se perustuu virheelliseen oletukseen. Riidanalaisen padtdksen
24-29 kohdasta niet ilmenee, etti valituslautakunta on tutkinut kaiken mutta ei ole
pitdnyt niyttoa riittivind osoittamaan hakemuksen kohteena olleen merkin
saavuttaneen kiytdssi erottamiskyvyn. Koska kantaja lisiksi on itse toimittanut
kyseiset asiakirjat, se on ilmeisestikin voinut ottaa kantaa niihin ja niiden
merkitykseen.

Kantajan toistakaan kanneperustetta ei siis voida hyviksyé.

Asiassa ei ole kiistetty sitd, ettd kantaja on esittinyt hakemuksen tutkineelle
virkamiehelle luettelon, jossa on mainittu "Werther’s Original” -kermakaramellin
myyntim#arit tonneina vuosilta 1993-1997 useissa Euroopan unionin jasenval-
tioissa (ks. riidanalaisen paatoksen 4 kohta). Hakemuksen tutkinut virkamies on
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katsonut, ettd “kantajan liikevaihdon perusteella ei ole mahdollista patells, ettd
kuluttaja tunnistaa ndmé makeiset niiden kaareesti ja yhdistdd ne yhteen ainoaan
yritykseen” ja ettd "koska vertailulukuja kilpailevien yritysten osalta tai kokonais-
markkinoita koskevia tietoja ei ole, on mahdotonta arvioida liikkevaihtolukuja” (ks.
riidanalaisen péitoksen 5 kohdan toinen luetelmakohta).

Valituslautakunnassa kantaja ei kuitenkaan ole esittinyt mitaéin vertailutietoja
omasta ja kilpailijoidensa markkinaosuudesta. Se on sit4 vastoin esittéinyt vastaavia
taulukoita mainitun makeisen myynnisti vuosina 1994-1998 ja muita tietoja
(tutkimuksista ja mainoskuluista), jotka sen mielesti osoittavat tavaramerkin
vakiintuneisuuden.

Niin ollen SMHV:n elimiin ei voida kohdistaa moitteita — eiki mydskain
valituslautakuntaan — sen vuoksi, etti ne ovat perustaneet paatoksensd syihin,
joista kantaja ei ole voinut esittdd nékemystisn,

Lopuksi on hyldttivd kantajan pyyntd saada toimittaa tarvittaessa merkin
vakiintuneisuudesta lisitodisteita ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimelle. Téltd
osin on riittivid todeta, ettd oikeuskiytinnon mukaan todisteilla, joita ei ole esitetty
SMHYV:ssa kéydyssd hallinnollisessa menettelyss, ei voida kyseenalaistaa riidanalai-
sen péétdksen laillisuutta (olutpullon muotoa koskenut em. asia, tuomion 52 kohta
oikeuskiytintoviittauksineen).

Timin johdosta neljaskin kanneperuste on hyléttivi.

Kaiken todetun perusteella esilld oleva kanne on hylittivi,
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Oikeudenkiyntikulut

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hividd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hévinnyt asian, se on
velvoitettava korvaamaan oikeudenkiyntikulut vastaajan vaatimusten mukaisesti.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (neljés jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:
1) Kanne hylitddin.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Legal Tiili Vilaras
Julistettiin Luxemburgissa 10 piivédni marraskuuta 2004.

H. Jung ' H. Legal

kirjaaja neljinnen jaoston puheenjohtaja
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