PROCTER & GAMBLE V. SMHV

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
20 pdiviand syyskuuta 2001 *

Asiassa C-383/99 P,

Procter & Gamble Company, kotipaikka Cincinnatti (Yhdysvallat), edustajanaan
avocat T. van Innis, prosessiosoite Luxemburgissa, '

valittajana,

jossa valittaja vaatii muutoksenhaussaan Euroopan yhteiséjen ensimmaiisen
oikeusasteen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-163/98, Procter & Gamble
vastaan SMHV (BABY-DRY), 8.7.1999 antaman tuomion (Kok. 1999, s. 11-2383)
kumoamista siltd osin kuin ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, ettei
sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmaiinen
valituslautakunta ollut asiassa R 35/1998-1 31.7.1998 tekemissiin paatoksessi
soveltanut virheellisesti yhteisén tavaramerkistd 20 piivdnid joulukuuta 1993
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11,s. 1) 7 artiklan
1 kohdan ¢ alakohtaa,

* Oikeudenkiynzikieli: ranska.

I-6279



TUYOMIO 20.9.2001 — ASIA C-383/99 P

ja jossa valittajan vastapuolena on:

Sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asia-
miehiniin O. Montalto ja E. Joly, prosessiosoite Luxemburgissa,

vastaajana ensimmaiisessd oikeusasteessa,

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti G. C. Rodriguez Iglesias, jaostojen puheen-
johtajat C. Gulmann, M. Wathelet ja V. Skouris sekd tuomarit J.-P. Puissochet
(esittelevd tuomari), P. Jann, L. Sevon, R. Schintgen, . Macken, N. Colneric ja
S. von Bahr,

julkisasiamies: F. G. Jacobs,

kirjaaja: osastopiillikkd D. Louterman-Hubeau,

ottaen huomioon suullista kisittelyd varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan Procter & Gamble Companyn, edustajanaan T. van Innis ja avocat
F. Herbert, ja sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit),
asiamichindin O. Montalto ja E. Joly, 30.1.2001 pidetyssi istunnossa esittdmit
suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 5.4.2001 pidetyssd istunnossa esittiman ratkai-
suehdotuksen,
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on antanut seuraavan

tuomion

Procter & Gamble Company (jiljempini Procter & Gamble) on yhteison tuo-
mioistuimeen 8.10.1999 toimittamallaan valituksella hakenut EY:n tuomioistui-
men perussadnndn 49 artiklan nojalla muutosta yhteisdjen ensimmaiisen
oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-163/98, Procter & Gamble vastaan
SMHV (BABY-DRY), 8.7.1999 antamaan tuomioon (Kok. 1999, s. 11-2383;
jaljempini valituksenalainen tuomio), jossa ensimmiisen oikeusasteen tuo-
mioistuin katsoi, ettid yhteisén tavaramerkistd 20 pdivini joulukuuta 1993
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1)
62 artiklan 1 kohtaa oli rikottu, ja kumosi sisimarkkinoiden harmonisointivi-
raston (tavaramerkit ja mallit) (jiljempini SMHV) ensimmdisen valitus-
lautakunnan asiassa R 35/1998-1 31.7.1998 tekemin piitoksen (jaljempini
riildanalainen piitds), jolla ensimmaiinen valituslautakunta oli hylinnyt Procter
& Gamblen valituksen pditoksestd evdtd sanamerkin Baby-dry rekistersinti
yhteison tavaramerkiksi paperista tai selluloosasta valmistettuja kertakiyteo-
vaippoja ja kangasvaippoja varten.

Asetus N:o 40/94

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklassa siiddetidin seuraavaa:

”1. Seuraavia merkkeji ei rekisterdidi:

a) merkit, jotka eivit ole 4 artiklan mukaisia;

I-6281



TUOMIO 20.9.2001 — ASIA C-383/99 P

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

¢) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistd tai
merkinndistd, joita voidaan elinkeinotoiminnassa kiyttdd osoittamaan
tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, mairai, kayctotarkoitusta, arvoa
tai maantieteellistd alkuperii, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palve-
lujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominai-
suuksia;

2. Edelld 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisterdinnin esteet olisivat olemassa
ainoastaan. osassa yhteisoa.

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

Asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 1 kohdassa sdddetiin seuraavaa:

”Tutkittuaan valituksen hyviksyttivyyden valituslautakunta tekee valitusta
koskevan piitoksen. Lautakunta voi joko kidyttdd kiistetyn padtoksen tehneen
osaston toimivaltaa tai palauttaa asian tille osastolle edelleen paitettdaviksi.”
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Asiaa koskevat tosiseikat

Procter & Gamble haki SMHV:ssa 3.4.1996 sanamerkin Baby-dry rekistersi-
mistd yhteison tavaramerkiksi paperista tai selluloosasta valmistettuja kerta-
kayttovaippoja ja kangasvaippoja varten.

SMHV:n tutkija hylkisi hakemuksen 29.1.1998. SMHV:n ensimmiinen valitus-
lautakunta hylkisi riidanalaisella paitokselldin Procter & Gamblen tekemin
valituksen tutkijan paatoksesti. Valituslautakunta katsoi, ettid sanamerkki Baby-
dry muodostuu yksinomaan sellaisista sanoista, joita voidaan elinkeino-
toiminnassa kayttd4d osoittamaan tavaroiden kiyttotarkoitusta, ja ettd siltd
puuttuu erottamiskyky ja ettei sitd niin ollen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan b ja c alakohdan nojalla voida rekistersidi. Valituslautakunta jatti
lisaksi tutkimatta Procter & Gamblen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaan
nojautuvan viitteen, jonka mukaan merkki olisi kidytossi tullut erot-
tamiskykyiseksi, koska tuota viitetti ei ollut esitetty alun perin SMHV:n tutki-
jalle.

Valituksenalainen tuomio

Valituksenalaisessa tuomiossa todettiin ensinnikin samoin kuin riidanalaisessa
paatoksessi se, ettei sanamerkki Baby-dry voi olla yhteisén tavaramerkkini.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, ettd yksinomaan sellaisista
sanoista, joita voidaan elinkeinotoiminnassa kidyttidd osoittamaan tavaroiden
kiyttotarkoitusta, muodostuvat merkit ovat laatunsa vuoksi kykenemittomii
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erottamaan yrityksen tavaroita toisen yrityksen tavaroista, vaikka hylkaysperuste
olisi olemassa ainoastaan osassa yhteiséd. Vaippojen olennaisena tarkoituksena
on niiden imukyky, jotta vauvat pysyvit kuivina, ja niin ollen sanamerkki Baby-
dry pelkistiian tiedottaa kuluttajalle niiden tuotteiden kiyttotarkoituksen, eika
merkki sisilli mitddn sellaista lisielementtid, jonka perusteella merkki olisi
erottamiskykyinen.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin tutki lisiksi valittajan toissijaisen kan-
neperusteen, jonka mukaan riidanalaisessa paatoksessi oltiin virheellisesti jatetty
tutkimatta Procter & Gamblen esittimi pyynto saada esittdd ndyttoa siitd, ettd
sanamerkki Baby-dry oli asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla
tavalla tullut kiyttonsd johdosta erottamiskykyiseksi, koska tuota pyyntoa ei
ollut alun perin esitetty tutkijalle. Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi,
ettd valituslautakunta rikkoi asetuksen N:o 40/94 62 artiklaa, kun se ei ottanut
tutkittavaksi titd viitettd, koska valituslautakunta ei voi tdmin artiklan perus-
teella jattda tutkimatta viitettd vain silli perusteella, ettei sitd ole esitetty tutki-
jalle, kun otetaan huomioon se, ettd timin asetuksen systematiikan perusteella
asetuksessa edellytetdin tutkijan ja valituslautakuntien vilistd toiminnallista
jatkuvuutta SMHV:n sisalla.

Ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi niin ollen, etti riidanalainen
piitos oli kumottava, koska SMHV:n valituslautakunta oli virheellisesti kiel-
tiytynyt tutkimasta Procter & Gamblen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 koh-
taan perustuvat viitteet.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin hylkisi Procter & Gamblen muut vaa-
timukset ja kumosi riidanalaisen paatoksen.

Valitus

Procter & Gamble vaatii, ettd yhteisojen tuomioistuin kumoaa valituksenalaisen
tuomion siltd osin kuin ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, ettd
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SMHV:n ensimmiinen valituslautakunta ei ollut soveltanut virheellisesti ase-
tuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, kun se teki riidanalaisen
padtoksen. Lisiksi Procter & Gamble vaatii, etti SMHV velvoitetaan korvaa-
maan oikeudenkiyntikulut.

SMHYV vaatii, etti yhteisojen tuomioistuin hylkii valituksen ja velvoittaa Procter
& Gamblen korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Valituksen tutkittavaksi ottaminen

Asianosaisten vditteet ja niiden perustelut

Valittaja viittds, ettd sen vaatimukset osittain hylittiin ensimmaisen oikeusasteen
tuomioistuimessa, kun ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin hylkisi valittajan
viitteet, joiden mukaan riidanalaisessa piitoksessi sovellettiin virheellisesti
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja ¢ alakohtaa.

Valittaja esittda lisiksi, ettd valittajalla on intressi valittaa, koska toteuttaakseen
valituksenalaisen tuomion tdytidntdénpanosta johtuvat toimenpiteet SMHYV tut-
kii rekisterdintihakemuksen uudelleen ainoastaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
3 kohdan osalta, mutta ei asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja ¢ alakohdan osalta.
Valittajan mukaan ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin hyviksyi riidanalai-
sessa padtOksessd esitetyn tulkinnan niistd kahdesta siinnoksestd, ja se, mihin
toimiin SMHV:n on ryhdyttivad valituksenalaisen tuomion tiytintéénpanemi-
seksi, mairitetdin tuomiolauselman tarpeellisena tukena olevien perusteluiden
nojalla.
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SMHYV myéntii, ettd valittajalla on oikeussuojan tarve, ja se epiilee tutkittavaksi
ottamisen osalta ainoastaan sitd, voidaanko valituksen tueksi vedota siithen
perusteeseen, ettd yhteison oikeutta on sovellettu virheellisesti. Koska yhteisojen
tuomioistuimen on kuitenkin viran puolesta tutkittava tillaisen ehdottoman
prosessinedellytyksen tiyttyminen, SMHYV jittdd timin kysymyksen tdysin tuo-
mioistuimen omaan harkintaan.

Yhteiséjen tuomioistuimen arviointi asiasta

EY:n tuomioistuimen perussiinnén 49 artiklan ensimmdisessd ja toisessa koh-
dassa mairitddn seuraavaa: '

”Yhteison ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen lopullisiin paatoksiin sekd
paitoksiin, joilla tehddin vain osittainen asiaratkaisu taikka pidatoksiin, joilla
ratkaistaan prosessiviite toimivallan puuttumisesta tai siitd, ettd asia on jitettdva
tutkittavaksi ottamatta, voidaan hakea muutosta yhteisén tuomioistuimelta
kahden kuukauden kuluessa sen paitoksen tiedoksiantamisesta, jota vastus-
tetaan.

Muutosta voivat hakea kaikki asianosaiset, joiden vaatimukset on kokonaan tai
osittain hyldatty. — — 7

Yhteistjen tuomioistuimen tydjirjestyksen 92 artiklan 2 kohdassa mairatddn
seuraavaa:

”Yhteiséjen tuomioistuin voi milloin tahansa omasta aloitteestaan tutkia, onko
asia jatettdvi tutkimatta ehdottoman prosessinedellytyksen puuttumisen vuoksi,
tai se voi todeta asianosaisia kuultuaan, ettd kanteesta on tullut perusteeton ja
lausunnon antaminen asiassa raukeaa; piditos tehdidin timidn tydjirjestyksen
91 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti.”
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Koska Procter & Gamble vaati ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuinta
kumoamaan riidanalaisen piaitoksen ja koska valituksenalaisen tuomion tuo-
miolauselmassa todettiin pelkistdin, ettd timi padtés kumotaan, on yhteisojen
tuomioistuimen tutkittava omasta aloitteestaan, hylittiinkoé valittajan vaati-
mukset ainakin osittain ja onko valittaja niin ollen oikeutettu hakemaan
yhteisdjen tuomioistuimelta muutosta valituksenalaiseen tuomioon.

Valituksenalaisen tuomion 9 kohdasta ilmenee, ettd Procter & Gamble nimen-
omaan vaati, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin ensisijaisesti kumoaa
riidanalaisen paitoksen siltd osin kuin siini oli katsottu, ettd tavaramerkki ei ole
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa siidettyjen edelly-
tysten mukainen, ja toissijaisesti kumoaa riidanalaisen paitoksen siltd osin kuin
siind oli jdtetty tutkimatta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaa koskevat
valittajan perustelut.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin hylkisi aluksi nimenomaan ensisijaisen
vaatimuksen ja totesi valituksenalaisen tuomion 28 kohdassa, etti SMHV:n
ensimmiinen valituslautakunta oli perustellusti katsonut, ettd sanamerkki Baby-
dry ei asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella voi olla
yhteison tavaramerkki. Vasta sitten ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin kat-
soi, ettd valituslautakunta oli rikkonut timin asetuksen 62 artiklan sidinnoksia,
kun se oli jattinyt tutkimatta valittajan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 koh-
taan perustuvat viitteet, ja hyviksyi nidin ollen kanteessa esitetyn toissijaisen
vaatimuksen.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin teki niiden kahden vaatimuksen tut-
kinnan perusteella valituksenalaisen piitoksen 54 kohdassa esitetyn yleisen
paitelmin, jonka mukaan riidanalainen piités oli kumottava siltd osin kuin
SMHV:n ensimmaiinen valituslautakunta oli virheellisesti kieltdytynyt tutkimasta
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaa koskevia valittajan perusteluita; lisiksi
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, etti SMHV:n ‘oli toteutettava
tuomion tdytintéonpanon edellyttimit toimenpiteet.
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Vaikka valituksenalaisen tuomion tuomiolauselmassa ei selvdsti mainita tdtid
tuomion 54 kohdassa ilmaistua rajoitusta, on edelld esitetyn perusteella katsot-
tava, ettd valittajan vaatimukset on kyseisessd tuomiossa hyviksytty todellisuu-
dessa vain osittain.

Riidanalaisella pdatokselli SMHV:n ensimmaiinen valituslautakunta toteutti
nimittdin samanaikaisesti kaksi toimenpidett, eli se yhtddled hylkisi sanamerkin
Baby-dry rekisterdinnin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja ¢ ala-
kohdan perusteella ja toisaalta jatti tutkimatta valittajan saman asetuksen
7 artiklan 3 kohtaan perustuvat viitteet.

Kun valituksenalaisella tuomiolla kumottiin riidanalainen paitos silld perus-
teella, ettd siind kieltdydyttiin tutkimasta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
3 kohtaan perustuvia viitteitd, eli kumottiin pdidtos ainoastaan tiltd osin, tuo-
miossa pysytettiin riidanalainen piditos siltd osin kuin siind ratkaistiin se, onko
sanamerkki Baby-dry timin asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja ¢ alakohdassa
sidddettyjen vaatimusten mukainen.

Niin ollen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin kumosi sen kisiteltdviksi
saatetun piitOksen ainoastaan osittain. Toteuttaakseen valituksenalaisen tuo-
mion tdytintoonpanon edellyttimit toimenpiteet tuomion 54 kohdassa tarkoi-
tetulla tavalla SMHV on voinut tutkia hakemuksen ainoastaan asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan osalta palaamatta saman asetuksen 7 artiklan
1 kohdan b ja c alakohtaa koskevaan tulkintaansa, jonka ensimmaiisen oikeus-
asteen tuomioistuin on vahvistanut.
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Procter & Gamblella on siten intressi hakea muutosta valituksenalaiseen tuo-
mioon siltd osin kuin silli hylittiin Procter & Gamblen esittimid kumoa-
misvaatimus, joka koski tavaramerkin Baby-dry rekister6innin epdimistad
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan perusteella.

Valitus, jossa vaaditaan valituksenalaisen tuomion edelli mainitun osan
kumoamista, on niin ollen otettava tutkittavaksi.

Piidasia

Asianosaisten vditteet ja niiden perustelut

Valittaja vetoaa valituksensa tueksi yhteen ainoaan kanneperusteeseen, jonka
mukaan ensimmdiisen oikeusasteen tuomioistuin on antamassaan tuomiossa
antanut yksinomaan kuvailevista merkeistid ja merkinnéistdi muodostuvia tava-
ramerkkeji koskevalle ehdottomalle hylkiysperusteelle liian laajan merkityksen.
Yhteison tavaramerkiksi rekistersinti voidaan valittajan mukaan eviti asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella ainoastaan sellaisilta
merkeilti ja merkinnéilti, jotka ovat niin kuvailevia, ettei yleisé voi kasittdd niitd
muuten kuin kyseisen tavaran ominaisuuksien kuvauksina, ja jotka sen johdosta
ovat kykenemittdémii tdyttimiin tavaramerkin erottamistehtdvin; tavara on
nimittdin voitava tavaramerkin perusteella yhdistdd tavaraa markkinoivaan
elinkeinonharjoittajaan ja erottaa kilpailevien elinkeinoharjoittajien samantyyp-
pisistd tavaroista.
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Valittajan mukaan ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin on virheellisesti tul-
kinnut ja soveltanut kyseessi olevaa sidnnostd, kun se katsoi, ettd sanamerkki
Baby-dry kertoo kuluttajalle suoraan tavaroiden kiyttotarkoituksen ja ettei sii-
hen liity mitddn sellaista lisielementtii, jonka johdosta timi merkki kokonai-
suudessaan  olisi  kykenevd erottamaan valittajan tavarat muiden
elinkeinonharjoittajien tavaroista.

Valittajan mukaan ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio oli annettu
vanhentuneen tavaramerkkikisityksen perusteella, jonka mukaan tavaramerkin
rekisterdiminen luo sen haltijalle yksinoikeuden kiyttid tavaramerkin muo-
dostavia merkkeji tai merkintdjd, mistd seuraa, ettd on automaattisesti poissul-
jettua, ettd kuvailevat merkit tai merkinnit, joita on saatava vapaasti kayttii
elinkeinotoiminnassa, voisivat muodostaa tavaramerkin.

Modernissa nikemyksessd, joka on asetuksen N:o 40/94 taustalla, ei tavara-
merkin muodostavilla merkeilld tai merkinnoilli piinvastoin ole yksinoikeutta
luovaa vaikutusta, ja nidin ollen kolmannet voivat jatkaa niiden normaalia
kdyttod. Vastaavasti minkiddn merkkien tai merkintéjen ryhmin ei yleiselld
tasolla katsota olevan kykenemittémii muodostamaan tavaramerkkii. Merkin
tai merkinnin kuvailevuus, samoin kuin se, etti ne ovat yleisnimen kaltaisia, on
ainoastaan yksi sen hylkiysperusteen alakohta, joka koskee tavaramerkiksi
ehdotetun merkin tai merkinnin erottamiskyvyn puuttumista; niin ollen niiti
kahta kasitettd — erottamiskykya ja sitd, ettei merkki ole yksinomaan kuvai-
leva — tulisi arvioida yhdessi, jotta voidaan todeta, ovatko ehdotetut merkit tai
merkinnit kykenevid yksiloimiddn kyseessi olevat tavarat tietyn elinkeino-
nharjoittajan tavaroiksi.

SMHV ei kyseenalaista tdtd teoreettista analyysia, ja se esittid, etti erot-
tamiskyky on maiirddvi tekijd arvioitaessa siti, onko merkki kykenevd muo-
dostamaan tavaramerkin, kun taas ne tilanteet, joissa merkit ovat yksinomaan
kuvailevia, ovat tilti osin tilanteita, joissa erottamiskyvyn oletetaan puuttuvan.
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SMHV:n mukaan silloin, kun merkin rekisterdinti evitiin kuvailevuuden
perusteella, on seuraavan kolmen ehdon taytyttava:

— merkissi ei esiinny sellaisia piirteitd tai merkkiin ei ole lisdtty sellaisia ele-
mentteji, joiden perusteella merkki ei ole yksinomaan kuvaileva

— merkissi viitataan johonkin tavaran olennaiseen ominaisuuteen sen sijaan
ettd viitattaisiin johonkin toisarvoiseen tai tavanomaiseen ominaisuuteen

— kyseisii tuotteita kuluttava yleisé voi havaita timin viittauksen.

Kuten ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, sanamerkki Baby-dry
tiyttid SMHV:n mukaan nimi ehdot, minkd vuoksi sen on katsottava olevan
yksinomaan kuvaileva.

Yhteiséfen tuomioistuimen arviointi asiasta

On syytd muistuttaa, ettid asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c ala-
kohdan mukaan sellalsla tavaramerkkeji ei rekisteroidi, joilta puuttuu erot-
tamiskyky ja ]otka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistd tai
merkinnoisti, joita voidaan elinkeinotoiminnassa kiyttidd osoittamaan tavaroi-
den tai palvelujen lajia, laatua, mairaid, kayrtotarkoitusta, arvoa tai maantie-
teellisti  alkuperdi, tavaroiden  valmistusajankohtaa  tai  palvelujen
suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia.
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Lisiksi asetuksen N:o 40/94 12 artiklassa saidetiin, ettd yhteisén tavaramerkki
ei oikeuta haltijaa kieltimiin toista kiyttimaistid elinkeinotoiminnassa tavaroi-
den tai palvelujen lajia, laatua, mairia, kiyteotarkoitusta, arvoa tai maantie-
teellisti  alkuperdd, tavaroiden  valmistusajankohtaa tai  palvelujen
suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoit-
tavia merkintoji, jos ndma kdyttdvit niitd hyvii liikketapaa noudattaen.

Kuten seki Procter & Gamble etti SMHV ovat myontineet, niissi sddnndksissi
saddetylld kiellolla, jonka mukaan yksinomaan kuvailevia merkkeji tai merkin-
t6jd ei voida rekisteroidd tavaramerkiksi, pyritiin estimiin se, etti tavara-
merkeiksi rekisterditidisiin sellaisia merkkeji tai merkintoji, jotka ovat identtisid
niiden tavanomaisten tapojen kanssa, joilla kyseessi olevia tavaroita tai palve-
luita nimitetdin tai niiden ominaisuuksia kuvataan, ja jotka eivit tdstd syystd
pysty tdyttimian niille asetettua tehtivii toimia tavarat tai palvelut markkinoille
saattavan elinkeinonharjoittajan yksil6ijind ja jotka ovat siis vailla timin teh-
tavan edellyttimaii erottamiskykya.

Tdma tulkinta on ainoa, joka sopii yhteen myé6s asetuksen N:o 40/94 4 artiklan

kanssa, jonka mukaan yhteisén tavaramerkkini voi olla miki tahansa merkki,
joka voidaan esittid graafisesti, erityisesti sanat, henkilénnimet mukaan lukien,
kuviot, kirjaimet, numerot taikka tavaroiden tai niiden piillyksen muoto, jos
sellaisella merkilld voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten
tavaroista tai palveluista.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetaan niin ollen
ainoastaan sellaisia merkkejd ja merkint6jd, joita voidaan kuluttajan niko-
kulmasta katsottuna normaalisti kiyttid joko suoraan tai mainitsemalla tavaran
tai palvelun oleellinen ominaisuus kuvailtaessa rekisterdintihakemuksen koh-
teena olevan kaltaista tavaraa tai palvelua. Toisaalta tavaramerkilti, joka muo-
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dostuu titd miiritelmdi vastaavista merkeistd tai merkinnoista, ei tulisi evitid
rekisterdintid muuten kuin siind tapauksessa, ettei tavaramerkki sisilld muita
merkkeji tai merkintdjd ja ettd niitd yksinomaan kuvailevia merkkejd tai mer-
kintj4, joista tavaramerkki muodostuu, ei ole esitetty tai aseteltu silld tapaa, etta
saavutettu kokonaisuus eroaa siitd tavanomaisesta tavasta, jolla kyseessi olevia
tavaroita tai palveluita tai niiden oleellisia ominaisuuksia kuvaillaan.

Kun kyse on tavaramerkeisti, jotka muodostuvat sanoista, kuten timéin riidan
kohteena oleva merkki, tulisi merkin mahdollista kuvailevuutta arvioida tar-
kastelemalla paitsi kutakin sanaa erikseen my6s niiden muodostamaa kokonai-
suutta. Kaikki havaittavat erot rekisterdintihakemuksessa tarkoitetun
sanamerkin ja sen terminologian vililld, jota kyseessd olevat kuluttajat yleisesti
kayttivit kuvaillessaan tavaroita tai palveluita tai niiden olennaisia ominai-
suuksia, ovat omiaan aiheuttamaan sen, etti timi sanamerkki on katsottava
erottamiskykyiseksi ja nidin ollen rekisterdintikelpoiseksi.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdassa tosin sididetidin, ettd timin artiklan
1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteréinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan
osassa yhteisod. Tisti sidannoksestd, johon myods valituksenalaisen tuomion
24 kohdassa perustellusti viitattiin, seuraa, ettd perustaksi sille, ettd sanamerkkii
ei voida rekisteroidi yhteison tavaramerkiksi, riittdi jo se, ettd timid sanamerkki
on luonteeltaan yksinomaan kuvaileva jollakin yhteisossd elinkeinotoiminnassa
kiytetyista kielista.

Sanamerkin Baby-dry erottamiskykyi tulee arvioida englanninkielisen kuluttajan
nikokulmasta. Tdstd nikokulmasta katsottaessa, ja kun otetaan huomioon se,
ettd kyseessi ovat vauvanvaipat, erottamiskyvyn arvioinnissa on ratkaisevaa se,
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ymmarretdinko kyseessd oleva sanamerkki yleisessi kielenkiytossi normaaliksi
tavaksi viitata kyseiseen tavaraan tai kuvailla tavaran oleellisia ominaisuuksia.

Tarkasteltavana oleva sanamerkki kiistimittd tuo mieleen sen tehtivin, joka
kyseiselld tavaralla on tarkoitus tdyttdd, mutta se ei kuitenkaan tdyti niitd
edellytyksid, jotka mainitaan timin tuomion 39—42 kohdassa. Vaikka kum-
paakin timin kokonaisuuden muodostavasta sanasta voidaan kiyttii sellaisissa
ilmauksissa, joilla yleisessi kielenkdytdssa kuvaillaan vauvan vaippojen tehtivia,
niiden sanojen yhdistelmi, joka on rakenteeltaan epitavallinen, ei ole englannin
kielelld tunnettu ilmaisu, jolla viitattaisiin niihin tavaroihin tai kuvailtaisiin
niiden olennaisia ominaisuuksia.

Niin ollen sellaisten sanojen kuin Baby-dry ei voida kokonaisuutena katsoa
olevan kuvailevia, vaan ne yhdistimilld on luotu sellainen uudissana, joka on
erottamiskykyinen ja johon ei voida soveltaa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan c alakohdassa siiddettya hylkiysperustetta.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin teki siten oikeudellisen virheen, kun se
katsoi, etti SMHV:n ensimmaiisen valituslautakunnan kyseiseen siinndkseen
perustuva ratkaisu, jonka mukaan sanamerkki Baby-dry ei ole kykenevd muo-
dostamaan yhteison tavaramerkkii, oli lainmukainen.

Niin ollen valituksenalainen tuomio on kumottava niiltd osin kuin Procter &
Gamble on vaatinut sen kumoamista ja lisiksi on kumottava Procter & Gamblen
ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimessa esittimien vaatimusten mukaisesti
my®s riidanalainen paités siltd osin kuin siind on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan c alakohdan perusteella evitty tavaramerkin Baby-dry rekistersinti
yhteisén tavaramerkiksi.
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Oikeudenkayntikulut

Yhteiséjen tuomioistuimen tydjirjestyksen 122 artiklassa mairitddn, ettd jos
valitus on perusteltu ja yhteisjen tuomioistuin ratkaisee itse riidan lopullisesti, se
paittdd oikeudenkayntikuluista.

Yhteiséjen tuomioistuimen tydjirjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota
sovelletaan muutoksenhakumenettelyyn 118 artiklan nojalla, asianosainen, joka
hividd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut, jos vastapuoli on
sitd vaatinut. Koska Procter & Gamble on vaatinut SMHV:td korvaamaan
oikeudenkiyntikulunsa ja koska SMHV on hévinnyt asian, SMHV velvoitetaan
korvaamaan oikeudenkiyntikulut molemmissa oikeusasteissa.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Yhteisojen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-163/98,
Procter & Gamble vastaan SMHV (BABY-DRY), 8.7.1999 antama tuomio
kumotaan siltd osin kuin siind katsottiin, ettd sisimarkkinoiden harmoni-
sointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmaiinen valituslautakunta ei ollut
soveltanut asiassa R 35/1998-1 31.7.1998 tekemissdin paidtoksessd virhe-
ellisesti yhteison tavaramerkistd 20 pdiviand joulukuuta 1993 annetun neu-
voston asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa.
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2) Sisamarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmii-
sen valituslautakunnan asiassa R 35/1998-1 31.7.1998 tekemi paitos
kumotaan siltd osin kuin siind on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
c alakohdan perusteella evitty tavaramerkin Baby-dry rekistersinti yhteisén
tavaramerkiksi.

3) Sisdimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) velvoitetaan
korvaamaan oikeudenkiyntikulut molemmissa oikeusasteissa.

Rodriguez Iglesias Gulmann Wathelet
Skouris Puissochet Jann
Sevon Schintgen Macken
Colneric von Bahr

Julistettiin Luxemburgissa 20 paivini syyskuuta 2001.

R. Grass G. C. Rodriguez Iglesias

kirjaaja presidentti
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