TUOMIO 14.6.2007 — ASIA T-207/06

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(neljas jaosto)

14 piivani kesikuuta 2007 *

Asiassa T-207/06,

Europig SA, kotipaikka Josselin (Ranska), edustajanaan asianajaja D. Masson,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehendin A. Folliard-Monguiral,

vastaajana,

jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n neljinnen valituslautakunnan
31.5.2006 tekemdstd padtoksestd (asia R 1425/2005-4), joka koskee hakemusta
sanamerkin EUROPIG rekister6imiseksi yhteison tavaramerkiksi,

* Qikeudenkéyntikieli: ranska.
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EUROPIG v. SMHV (EUROPIG)

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljés jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja H. Legal seki tuomarit V. Vadapalas
ja N. Wahl,

kirjaaja: hallintovirkamies K. Poche¢,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 4.8.2006
toimitetun kannekirjelman,

ottaen huomioon ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 21.9.2006
jitetyn vastineen,

ottaen huomioon 1.3.2007 pidetyssé istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja, aiemmalta nimeltddn Olympig SA, teki sisémarkkinoiden harmonisointi-
virastolle (tavaramerkit ja mallit}y (SMHV) 4.5.2004 hakemuksen, joka koski
rekisterdintid yhteison tavaramerkiksi yhteison tavaramerkista 20.12.1993 annetun,
sittemmin muutetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1)
nojalla.
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Rekisteroitaviksi haettu tavaramerkki on sanamerkki EUROPIG.

Tavarat, joita varten rekisterdintid on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvilista luokitusta tavaramerkkien rekisteréimisti varten koskevaan 15.6.1957
tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tdmi sopimus on tarkistettuna ja
muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 29 ja 30, ja ne vastaavat kunkin
néiden luokkien osalta seuraavaa kuvausta:

— liha, siipikarja (siipikarjan liha); riista; lihauutteet; lihaa ja/tai kasviksia
sisaltavat einekset, sailykeliha; makkarat; nakit; leikkeleet; savustetut tuotteet;
kinkku; silava; rillettes-lihapateet”, jotka kuuluvat luokkaan 29;

— lihapateet, pasteijat (leipomotuotteet)”, jotka kuuluvat luokkaan 30.

Tutkija hylkéasi yhteison tavaramerkkié koskevan hakemuksen asetuksen N:o 40/94
38 artiklan nojalla 28.9.2005 tekemallaan paatoksella.

Kantaja valitti tutkijan paatoksestda SMHV:ssa 25.11.2005 asetuksen N:o 40/94 57—
62 artiklan nojalla.

SMHV:n neljas valituslautakunta hylkési valituksen 31.5.2006 tekemailldadn paatok-
sella (jaljempana riidanalainen piit6s), joka annettiin tiedoksi kantajalle 8.6.2006,
silli perusteella, ettd EUROPIG-sanamerkki on haetun rekisteréinnin kohteena
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olevia tuotteita kuvaileva ja siltd puuttuu erottamiskyky asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan b ja c¢ alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Lisdksi kantajan
esittdmien asiakirjojen perusteella ei ole voitu paitelld, ettd hakemuksen kohteena
oleva tavaramerkki on tullut kiytossd erottamiskykyiseksi saman asetuksen 7 artiklan
3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

—  kumoaa riidanalaisen pditoksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

SMHYV vaatii, etti ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

—  hylk&a kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Kanteensa tueksi kantaja esittdd kolme kanneperustetta, jotka liittyvit asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan, 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja
7 artiklan 3 kohdan rikkomiseen.
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Ensimmdinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c
alakohdan rikkomista

Asianosaisten lausumat

Kantaja viittad, ettd kokonaisuutena ja itsessdéin tarkasteltuna haettu tavaramerkki ei
ole luonteeltaan mitenkéin rekisterdintihakemuksessa tarkoitettuja tuotteita kuvai-
leva.

Ensiksi kantaja kiistdaa valituslautakunnan péaitelmén, jonka mukaan sana euro
viittaa rekisteréintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden maantieteelliseen alku-
perddn tai tuotantonormeihin.

Kantajan mukaan sana euro ei nimittdin missddn tapauksessa voi kuvata
maantieteellistd alkuperdd, koska kuluttajille ja vield vihemmén alan ammattilaisille
Eurooppa ei itsessddn voi merkitd maantieteellistd alkuperid. Kantaja korostaa my6s,
ettd koska sen markkinoimien tuotteiden pakkauksessa on maininta “ranskalaista
porsaanlihaa”, kukaan ei voi erehtyd euro-osan merkityksesta.

Englanninkielinen kohdeyleisé ei my6skddn voi mieltdd tatd lyhennettd merkiksi
siitd, ettd kyseiset tuotteet on jalostettu voimassa olevien eurooppalaisten
standardien mukaisesti. Sertifiointistandardia ei voida kisitelld tavaramerkkioikeu-
den perusteella, ja lisdksi kuluttajat ja varsinkin alan ammattilaiset tunnistavat
jonkin tuotteen vaatimustenmukaisuuden CE tai EC merkistd. Nain ollen sanan
euro-osa viittaa Euroopan rahayksikkoon ja tuo korkeintaan mieleen Euroopan sen
laajassa merkityksessa.
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Kantaja viittda lopuksi, ettd jos noudatetaan valituslautakunnan paitelmas, siitd
seuraisi, ettd kiellettéisiin kaikenlainen euro-maininnan kéyttiminen tavaramerkin
osana. Sen mukaan SMHV on hyviksynyt Euro Ice Cream -tavaramerkin
rekisterbimisen tuotteille, jotka kuuluvat luokkiin 30 ja 35, sekd euro-tea-
tavaramerkin tuotteille, jotka kuuluvat luokkiin 5 ja 30. Istunnossa kantaja on
liséiksi kertonut, ettd 23.1.2007 SMHV on hyviksynyt numerolla 4 818 043 Europig-
kuviomerkin rekister6imisen. Kantaja haki tidtd rekisterdintid, ja sen mukaan se
koskee samoja tuotteita kuin ne, joille tavaramerkkia on haettu.

Kantaja vetoaa toiseksi siihen, ettd haettu tavaramerkki ei voi olla kuvaileva, koska
euro-maininta on liitetty sanaan "pig”.

Englanninkielinen yleisé nimittdin kayttdd kantajan mukaan porsaan lihasta
puhuttaessa termid "pork” eikd "pig”. Nain ollen kyseessé olevia tuotteita kuvailevana
voitaisiin pitdd ainoastaan ilmaisua “european pork”. Pig-sanan kaytté voi
korkeintaan herittdda mielikuvia, mutta se ei missddn tapauksessa voi olla
asianomaisia tuotteita kuvaileva. Tastd on kantajan mukaan osoituksena se, etti
EUROPIG-tavaramerkki on rekister6ity Yhdistyneessd kuningaskunnassa
21.12.2004 numerolla 2 380 867 tavaroille ja palveluille, jotka ovat samanlaisia kuin
tavaramerkkihakemuksen kohteena olevat tavarat ja palvelut. Samoin ja vastaavasti
EUROVEAU-tavaramerkki on kantajan mukaan rekisterdity vuonna 1988 Rans-
kassa, vaikka ranskalainen kuluttaja ymmartda vélittomasti sanan "veau” (vasikka)
merkityksen. Vaikka kansallisten virastojen tekemit paidtokset eivit sidokaan
SMHV:t4, niiden péitokset ovat kantajan mukaan selvd osoitus siitd, ettd haettu
tavaramerkki ei ole kuvaileva.

Kantaja toteaa lopuksi, ettd kokonaisuutena EUROPIG-tavaramerkilla ei ole tarkkaa,
jatkuvaa ja wvilitontd merkitystd englanninkieliselle yleis6lle eikd sitd tdmin
perusteella voida pitdd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c¢ alakohdassa
tarkoitetulla tavalla kuvailevana. T4t tavaramerkkii voidaan sen mukaan piinvas-
toin tulkita monella eri tavalla. Oikeuskaytinnosta kdy kantajan mukaan ilmi, etta
tdmén sddnnoksen perusteella rekisterointi voidaan eviti ainoastaan sellaisilta
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merkeiltd, jotka kohderyhméin kuuluvat henkilot voivat mieltdd vélittomasti ja
enempad asiaa pohtimatta sanaksi, jolla kuvaillaan kyseisten tavaroiden tiettyi
ominaispiirrettd (asia T-193/99, Wrigley v. SMHV (DOUBLEMINT), tuomio
31.1.2001, Kok. 2001, s. 1I-417; asia T-359/99, DKV v. SMHV (EuroHealth), tuomio
7.6.2001, Kok. 2001, s. II-1645 ja asia T-334/03, Deutsche Post EURO EXPRESS v.
SMHV (EUROPREMIUM), tuomio 12.1.2005, Kok. 2005, s. II-65). Yhteisojen
tuomioistuin on sen mukaan myos todennut, ettd merkin mahdollista kuvailevuutta
tulisi arvioida tarkastelemalla, onko paitsi kukin sana erikseen, my6s niiden
muodostama kokonaisuus kuvaileva (asia C-383/99 P, Procter & Gamble v. SMHYV,
tuomio 20.9.2001, Kok. 2001, s. 1-6251, 40 kohta).

SMHYV katsoo, ettd kun otetaan huomioon kyseisen kohdeyleisén eli englanninkie-
lisen keskivertokuluttajan tapa mieltdd sanan osat euro ja pig, valituslautakunta on
perustellusti tullut sithen tulokseen, ettd haettu tavaramerkki oli kyseisid tuotteita
kuvaileva.

Ensiksi sanamerkin euro-osasta SMHYV viittia, ettd se tarkoittaa ainakin yhdessi sen
mahdollisista merkityksistd kyseisten elintarvikkeiden kannalta merkityksellistd
ominaisuutta eli niiden maantieteellistd alkuperdi. Lisdksi timé sanan osa voidaan
viraston mukaan ymmartaa viittaukseksi lainsadadantoon, jota sovelletaan siankasva-
tuksesta periisin olevien tuotteiden valmistukseen Euroopan yhteisossa.

Toiseksi sanamerkin pig-osasta SMHYV toteaa, etta se, ettd englanninkielinen termi
"pork” voisi paremmin sopia kuvaamaan elintarvikkeita, ei pade téssd, silld ei ole
suljettu pois, ettd englanninkieliselle keskivertokuluttajalle termi "pig” kuvaa raaka-
ainetta, josta ndmaé elintarvikkeet on valmistettu.

Lopuksi SMHV huomauttaa yhdyssanasta “europig”, ettd se, ettd kyse on
uudissanasta, kuten valituslautakunta on itsekin todennut, ei merkitse, etti kyseessa
on rakenteeltaan epétavanomaisesti muodostettu keksitty sana.
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Nain ollen haettu tavaramerkki on pelkké kahden kuvailevan osatekijan yhdistelma,
jonka luoma vaikutelma ei ole riittivin kaukana vaikutelmasta, jonka sen
muodostavien osatekijoiden pelkkd yhdistiminen aiheuttaa. Kantaja ei lisdksi ole
osoittanut, ettd yhdyssana europig on otettu yleiseen kielenkédytt6on ja ettd se on
saanut itsendisen merkityksen.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan seuraavia merkkeja ei
rekisterdida: "tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistd tai
merkinnoist, joita voidaan elinkeinotoiminnassa kayttad osoittamaan tavaroiden tai
palvelujen lajia, laatua, madrad, kayttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd
alkuperid, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka
muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia”. Lisdksi saman asetuksen 7 artiklan
2 kohdassa sdddetadn, ettd "1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteréinnin esteet olisivat
olemassa ainoastaan osassa yhteis6d”.

Vakiintuneen oikeuskidytinnon mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢
alakohdan s@dnnokselld pyritddn siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, etti
merkkeja tai merkint6jd, joilla kuvaillaan sentyyppisten tavaroiden tai palvelujen
ominaisuuksia, joita varten rekisteréintid haetaan, on jokaisen saatava vapaasti
kayttas (asia C-191/01 P, SMHV v. Wrigley, tuomio 23.10.2003, Kok. 2003, s. 1-2447,
31 kohta; asia T-219/00, Ellos v. SMHV (ELLOS), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-
753, 27 kohta; asia T-348/02, Quick v. SMHV (Quick), tuomio 27.11.2003,
Kok. 2003, s. II-5071, 27 kohta ja asia T-316/03, Miinchener Riickversicherungs-
Gesellschaft v. SMHV (MunichFinancialServices), tuomio 7.6.2005, Kok. 2005, s. 1I-
1951, 25 kohta; ks. my6s vastaavasti yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97,
Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok. 1999, s. 1-2779, 25 kohta; asia
C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004, s. I-1619, 54 ja
95 kohta ja asia C-265/00, Campina Melkunie, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004, s. I-
1699, 35 kohta).
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Lisaksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdassa tarkoitetaan
merkkeji, jotka eivit kykene tayttdmadn tavaramerkille asetettua keskeisté tehtéivaa
eli yksiloimadn tavaran tai palvelun kaupallista alkuperda niin, ettd kuluttaja voi
myohempia hankintoja tehdessadn hankkia lisad kyseisellda tavaramerkilld varus-
tettuja tavaroita tai palveluita, jos hdn on pitdnyt niitd hyving, tai olla hankkimatta
niitd, jos hin ei ole tyytyviinen niihin (em. asia ELLOS, tuomion 28 kohta).

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c¢ alakohdassa tarkoitetaan nimittiain
sellaisia merkkejd ja merkint6j4, joita voidaan kohdeyleison nakokulmasta katsot-
tuna normaalisti kdyttdd joko suoraan tai mainitsemalla tavaran tai palvelun
oleellinen ominaisuus kuvailtaessa rekisterointihakemuksen kohteena olevaa tavaraa
tai palvelua (asia T-19/04, Metso Paper Automation v. SMHV (PAPERLAB), tuomio
22.6.2005, Kok. 2005, s. II-2383, 24 kohta oikeuskaytintoviittauksineen).

Téstd seuraa, ettd merkin kuuluminen kyseisessa sdinnoksessd tarkoitetun kiellon
alaan edellyttad, ettd merkin ja niiden tavaroiden tai palvelujen vililld, joita varten
rekisterdintida haetaan, on olemassa riittavin suora ja konkreettinen yhteys, jotta
kohdeyleis6 voi heti ja ilman lisdpohdintoja havaita kyseessd olevan tavaroiden ja
palvelujen tai jonkin niiden ominaisuuden kuvailun (ks. em. asia PAPERLAB,
tuomion 25 kohta oikeuskéytantéviittauksineen).

Jotta sellaisesta uudissanasta tai sanasta, joka syntyy eri osien yhdistimisest,
muodostuvaa tavaramerkki# voitaisiin pitdd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvailevana, ei riiti, ettd kunkin niista osista
todetaan olevan mahdollisesti kuvaileva. Tallainen kuvailevuus on todettava myos
uudissanan tai sanan itsensd osalta (ks. em. asia PAPERLAB, tuomion 26 kohta
oikeuskaytintoviittauksineen).
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Tavaramerkki, joka muodostuu sellaisesta uudissanasta tai sanasta, joka puolestaan
muodostuu osista, joista jokainen kuvailee niiden tavaroiden tai palvelujen
ominaisuuksia, joita varten rekisterintia on haettu, itsekin kuvailee néiden
tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdassa tarkoitetulla tavalla, paitsi jos on olemassa havaittavissa oleva ero
yhtailta kyseisen uudissanan tai sanan ja toisaalta niiden osien, joista kyseinen
uudissana tai sana muodostuu, pelkdn summan vililla. Tamé edellyttad sitd, ettd sen
takia, ettd yhdistelmd on tavanomaisesta poikkeava kyseisten tavaroiden tai
palvelujen osalta, kyseinen uudissana tai sana luo vaikutelman, joka on riittdvin
kaukana siitéd vaikutelmasta, joka syntyy kyseisen uudissanan tai sanan muodostavien
osien vilittimien ilmausten pelkistd yhdistimisesti, jolloin uudissana tai sana on
enemmaén kuin kyseisten osien summa. T#ltd osin on my0s olennaista, etti kyseessi
olevaa sanaa analysoidaan ottaen huomioon soveltuvat sananmuodostus- ja
kielioppisdannot (ks. em. asia PAPERLAB, tuomion 27 kohta oikeuskéytantoviit-
tauksineen).

On my6s muistettava, ettd merkin kuvailevuutta voidaan arvioida vain suhteessa
yhtdéltd siihen, miten kohdeyleis6 kisittdd merkin, ja toisaalta kyseessd oleviin
tavaroihin tai palveluihin (ks. em. asia MunichFinancialServices, tuomion 26 kohta
oikeuskaytintoviittauksineen).

Kasittelyn kohteena olevassa asiassa tuotteet, joiden rekisterdintia on haettu, ovat
“liha, siipikarja (siipikarjan liha); riista; lihauutteet, lihaa ja/tai kasviksia sisiltavit
einekset, siilykeliha; makkarat; nakit; leikkeleet; savustetut tuotteet; kinkkuy; silava;
rillettes-lihapateet”, jotka kuuluvat luokkaan 29 sekd “lihapateet; pasteijat (leipo-
motuotteet)”, jotka kuuluvat luokkaan 30.

Kuten valituslautakunta on todennut riidanalaisen paitoksen 10 kohdassa, kohde-
yleiso, johon nihden kyseistd ehdotonta hylkdysperustetta on arvioitava, muodostuu
englanninkielisistd keskivertokuluttajista, mitd kantaja ei ole kiistdnyt. Nimittdin
yhtaalta tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetut sekd tdmén alan ammattilaisille ettd
loppukuluttajille osoitetut tuotteet on tarkoitettu yleiseen kulutukseen, ja toisaalta
kyseinen merkki on muodostettu englannin kielestd perdisin olevista sanoista.
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Aluksi on syytda tutkia, onko EUROPIG-merkin ja mainittujen tuotteiden, joita
varten rekisterdintid on haettu, vililld olemassa timén kohdeyleisén nikékulmasta
riittdvdn suora ja konkreettinen yhteys.

Tiltd osin on todettava, kuten valituslautakunta on perustellusti huomauttanut, etti
EUROPIG-merkki on yhdistelma lyhennyksestd “euro”, jolla muiden mahdollisten
merkitysten muassa voidaan viitata "eurooppalaiseen”, sekd sanasta “pig”, jolla
tarkoitetaan sikaa. Taméa merkki siis muodostuu yksinomaan sellaisista ilmauksista,
joita voidaan kayttda kyseisten tuotteiden tiettyjen ominaisuuksien kuvaamiseen.
Kun tdmé merkki on liitetty néihin viimeksi mainittuihin, kyseinen kohdeyleis6 voi
mieltdd tdmédn merkin tosiaankin osoitukseksi siitd, ettd kyse on tuotteista, jotka on
valmistettu sianlihasta ja jotka ovat perdisin Euroopasta. Tidtd vastaan ei puhu
myo6skadn se seikka, kuten kantaja viittis, ettd osilla "euro” ja "pig” voi olla muitakin
merkityksia.

Lisdksi uudissana “europig” ei ole rakenteeltaan epitavanomainen, vaan englannin
kielen sananmuodostussdintéjen ndkokulmasta yleinen. Tavaramerkki, jonka
rekisterdintid on haettu, ei siis heratd kohdeyleisossi vaikutelmaa, joka on riittdvan
kaukana siitd vaikutelmasta, joka syntyy, kun sen muodostavat kielelliset elementit
asetetaan rinnakkain, eli tavaramerkilld ei muuteta yksinkertaisen yhdistelmdn
merkitystd tai ulottuvuutta.

Téstd seuraa, ettd kokonaisuudessaan tarkasteltuna EUROPIG-merkilld on riittdavan
suora ja konkreettinen yhteys tuotteisiin, joita rekisterdintihakemus koskee.

Yksikddn kantajan esittdmistd perusteluista ei ole luonteeltaan sellainen, ettd se
asettaisi tdmén péadtelmén kyseenalaiseksi.
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Ensiksi on hylattava viite, jonka mukaan englannin kielessd sianlihaan viitataan
sanalla "pork” eikd sanalla "pig”, koska sitd eldinlajia, josta sianliha on periisin,
kutsutaan tilld jalkimmaéiselld sanalla ja koska asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan c alakohdassa tuotteen ominaisuuksiin, kuten raaka-aineeseen, josta se on
tehty, liittyvat merkinndt madritelladn kuvaileviksi.

Seuraavaksi on pidettivi tehottomana viitettd, jonka mukaan sanaa "euro” ei voida
ymmartad viittaukseksi tuotteen maantieteelliseen alkuperddn sen vuoksi, ettd
pakkauksiin on tehty maininta “ranskalaista sianlihaa”. Tétd viitettd esittiessddn
kantaja viittaa olosuhteisiin, joissa se aikoo pitdd kaupan tuotteitaan. Asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun merkin kuvailevuutta tulee
kuitenkin arvioida yksilollisesti suhteessa kuhunkin tavara- ja/tai palvelulajiin, jota
varten rekisterdintia haetaan. Niin ollen merkin kuvailevuuden arvioimiseksi
suhteessa madrittyyn tavara- ja/tai palvelulajiin ei ole tarpeellista tietdd sitd, onko
tavaramerkin hakijalla aikomus toteuttaa tai toteuttaako hdn tiettyd markkinointi-
suunnitelmaa (ks. vastaavasti asia T-355/00, DaimlerChrysler v. SMHV (TELE AID),
tuomio 20.3.2002, Kok. 2002, s. I1-1939, 42 kohta; asia T-356/00, DaimlerChrysler v.
SMHV (CARCARD), tuomio 20.3.2002, Kok. 2002, s. 1I-1963, 46 kohta ja asia
T-358/00, DaimlerChrysler v. SMHV (TRUCKCARD), tuomio 20.3.2002, Kok. 2002,
s. 11-1993, 47 kohta).

Seuraavaksi kantajan sen véitteen osalta, jonka mukaan SMHV on hyviksynyt
toisaalta monien sellaisten tavaramerkkien rekister6innin, joissa yhteni sanaosana
on "euro”, ja toisaalta kuviomerkin Europig rekisterdinnin, riittdd, ettd muistetaan,
ettd vakiintuneen oikeuskaytiannon mukaan péatokset, jotka valituslautakuntien on
tehtdvd asetuksen N:o 40/94 perusteella ja jotka koskevat merkin rekisterointid
yhteison tavaramerkiksi, kuuluvat sidotun harkinnan eivitkd vapaan harkinnan
piiriin. Valituslautakuntien péaétosten laillisuutta on ndin ollen arvioitava yksin-
omaan tdméin asetuksen perusteella, sellaisena kuin yhteisdjen tuomioistuimet ovat
sitd tulkinneet, eikd valituslautakuntien aikaisemman péaitoksentekokiytannon
perusteella (asia C-37/03 P, BioID v. SMHYV, tuomio 15.9.2005, Kok. 2005, s. I-
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7975, 47 kohta ja asia T-36/01, Glaverbel v. SMHV (Lasilaatan pinta), tuomio
9.10.2002, Kok. 2002, s. 11-3887, 35 kohta).

Lisdksi kantajan mainitsemat rekisterdinnit koskevat pelkéstddan kuviomerkkejs,
mikd muuttaa merkin rekisterditiavyyden arviointia. Taydentdvan kuviollisen
osatekijan olemassaolo nimittdin saattaa muuttaa sitd, kuinka tavaramerkki
mielletddn kokonaisuutena.

Lopuksi vield yhtaéltd Yhdistyneessd kuningaskunnassa rekister6ityai EUROPIG-
merkkid ja toisaalta Ranskassa rekisteroityda EUROVEAU-merkkid koskevan viitteen
osalta riittdd, ettd muistetaan, ettd tavaramerkkejd koskeva lainsddadanté muodostaa
itsendisen jarjestelmén, joka koostuu sille ominaisesta sdént6jen kokonaisuudesta ja
sille ominaisista tavoitteista ja jonka soveltaminen on riippumaton kansallisista
jarjestelmistd (asia T-32/00, Messe Miinchen v. SMHV (electronica), tuomio
5.12.2000, Kok. 2000, s. 11-3829, 47 kohta). Niin ollen tutkinnan, joka suoritetaan
harkittaessa, onko merkki rekisterditivissi yhteison tavaramerkiksi, on perustuttava
ainoastaan asian kannalta merkitykselliseen yhteison lainsidddnt6on. Jasenvaltioiden
tasolla tehdyt padtokset ja erityisesti sellaiset niistd, joilla kyseinen merkki on
hyviksytty rekisterditaviksi, eivit siis sido SMHV:ti eivitkd tilanteen mukaan
yhteiséjen tuomioistuimia, vaikka ndma voivat ottaa ne huomioon, ja ndin on myds
siind tapauksessa, ettd nadmé paitokset on tehty jasenvaltioiden tavaramerkkilain-
sdadannon lihentdmisestd 21.12.1988 annetulla ensimmaiselld neuvoston direktii-
villa 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) yhdenmukaistetun kansallisen
lainsédddannon perusteella tai maassa, joka kuuluu kielialueeseen, jonka kieleen
kyseinen sanamerkki pohjautuu (ks. vastaavasti asia T-322/03, Telefon & Buch v.
SMHYV - Herold Business Data (WEISSE SEITEN), tuomio 16.3.2006, Kok. 2006, s.
11-835, 30 kohta oikeuskiyténtoviittauksineen).

Edelld esitetyn perusteella ensimmiinen kanneperuste, joka koskee asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan rikkomista, on hyléttava.
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Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artikian 1 kohdan b
alakohdan rikkomista

Kantaja katsoo, ettd haetulla tavaramerkilli on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky. Sen mukaan nimittédin
ensinndkddn nimitys “europig” ei ole tavallinen suolatun lihan alalla eikd tidmin
lisdksi yksikddn kantajan kilpailijoista kaytd tétd nimitystd samanlaisten tai
samankaltaisten tuotteiden nimeédmiseen, kuin ne, joille tavaramerkkia on haettu.

Talta osin ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin muistuttaa, etta kuten asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdasta selvasti ilmenee, merkkid ei voida rekisterdida
yhteison tavaramerkiksi, jos yksikin tdssd sddnnoksessd mainituista ehdottomista
hylkdysperusteista on sovellettavissa (asia C-104/00 P, DKV v. SMHYV, tuomio
19.9.2002, Kok. 2002, s. I-7561, 29 kohta).

Koska ensimmiinen kanneperuste hylattiin, késiteltdvand olevassa asiassa ei ole
syyta tutkia tiatd kanneperustetta.

Lisaksi vakiintuneen oikeuskidytinnén mukaan sanamerkiltd, joka asetuksen
N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvailee tavaroiden
tai palvelujen ominaisuuksia, puuttuu timén takia viistdméttd 7 artiklan 1 kohdan b
alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky néiden samojen tavaroiden tai palvelujen
osalta (ks. yhdistetyt asiat T-367/02-T-369/02, Wieland-Werke v. SMHV (SnTEM,
SnPUR, SnMIX), tuomio 12.1.2005, Kok. 2005, s. 1I-47, 46 kohta oikeuskaytanto-
viittauksineen).

Tissa tilanteessa toista kanneperustetta, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan b alakohdan rikkomista, ei voida hyviksya.

II - 1977



49

50

51

52

TUOMIO 14.6.2007 — ASIA T-207/06

Kolmas kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artikian 3 kohdan
rikkomista

Asianosaisten lausumat

Kantaja vaittad, ettd toisin kuin valituslautakunnan ratkaisussa todetaan hakemuk-
sen kohteena oleva tavaramerkki on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan
mukaisesti tullut kiytossé erottamiskykyiseksi.

Sen mukaan téstd kaytosta on todisteena sen SMHV:ssa kadydyssa menettelyssa
esittdmit asiakirjat. Silld seikalla, ettd niissd asiakirjoissa on kyse kuviomerkistd
toisin kuin kyseessi olevassa hakemuksessa, joka koskee sanamerkkis, ei kantajan
mukaan ole ratkaisevaa merkitystd, koska nimitystd “europig” kiytetddn suullisesti
myynnissd, minké johdosta se on saanut sen graafisesta esitysmuodosta itsendisen
erottamiskyvyn.

SMHYV viittad, ettd tavaramerkki voidaan rekister6idé tdamédn sddnnoksen perusteella
vain tietyin edellytyksin. Se, ettd tavaramerkistd tulee kiytossa erottamiskykyinen,
nimittdin edellyttdd, ettd ainakin merkittivd osa kohdeyleisstd voi tunnistaa
tavaramerkin perusteella tuotteet tietyn yrityksen tuotteiksi. Tamé erottamiskyky
on lisdksi osoitettava siind merkittivissi osassa yhteiso4, jonka osalta tavaramerkiltd
puuttui tuo ominaisuus kyseisen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b, ¢ ja d
alakohdan mukaisesti.

Kantajan esittdmien asiakirjojen perusteella ei kuitenkaan ole voitu vahvistaa, etti
hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki on tullut kiytdssa erottamiskykyiseksi.
Naita asiakirjoja ei ensinnédkaén ole péivitty tai niiden paiviys on rekisterdintihake-
musta myohdisempi, toiseksi ne koskevat tuotteiden myyntid sellaisilla maantie-
teellisilla alueilla, joissa englanti ei ole virallinen kieli, ja kolmanneksi ne koskevat
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ainoastaan kuviomerkkii, joka on erilainen kuin haettu tavaramerkki, tai
toiminimed. Ndmé asiakirjat, joiden perusteella ei ole mahdollista maarittad talla
merkilld myytyjen tuotteiden markkinaosuutta, eivat kuitenkaan missadn tapauk-
sessa osoita, ettdi englanninkielinen kohdeyleis6 mieltid merkin osoitukseksi
alkuperisti.

Ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan mukaan saman asetuksen 7 artiklan
1 kohdan b, c ja d alakohdassa tarkoitetut ehdottomat hylkédysperusteet eivit estd
tavaramerkin rekisteréintia, jos tavaramerkki on kaytossa tullut erottamiskykyiseksi
niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joille rekisteréintid haetaan.

Tastd sadnnoksesta on pddteltivissd, ettd merkit tai tavaramerkit voivat kiytossa tulla
erottamiskykyisiksi, vaikka ne eivit itsessdin ole erottamiskykyisia.

Direktiivin 89/104 3 artiklan 3 kohdan, jonka normatiivinen sisélté on pddasiallisesti
samanlainen kuin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan normatiivinen sisilto,
tulkintaa koskevasta oikeuskédytannostd ilmenee, ettd erottamiskyvyn saavuttaminen
tavaramerkin kiyton kautta edellyttds, ettd ainakin merkittava osa kohderyhmasté
tunnistaa kyseisen tavaramerkin perusteella asianomaiset tavarat tai palvelut tietyn
yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi. Tilanteita, joissa erottamiskyvyn saavuttamista
kéayton perusteella koskevan edellytyksen voidaan katsoa tdyttyneen, ei kuitenkaan
voida maéiritelld yksinomaan vyleisten ja abstraktien tietojen, kuten tiettyjen
prosenttiosuuksien perusteella (ks. vastaavasti em. asia Windsurfing Chiemsee,
tuomion 52 kohta ja asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002, Kok. 2002, s. I-5475,
61 ja 62 kohta; ks. myds asetuksen N:o 40/94 osalta asia T-399/02, Eurocermex v.
SMHYV (Olutpullon muoto), tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. 11-1391, 42 kohta).
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Vakiintuneen oikeuskdytinnén mukaan arvioitaessa, onko tavaramerkki tullut
kéytossd erottamiskykyiseksi, on syytd huomioida erityisesti sellaiset seikat kuin
talla tavaramerkilld markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus, tavaramerkin
kayttamisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, se, missd miérin yritys
on kéyttanyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, ja se, missd laajuudessa
asianomaisessa kohderyhmissd tunnistetaan timéidn tavaramerkin perusteella
kyseinen tavara tietyn yrityksen tavaraksi. Tdltd osin sopivia todistuskeinoja ovat
erityisesti kauppakamarien ja muiden liike-eldmén yhteenliittymien antamat
lausunnot (em. asia Olutpullon muoto, tuomion 44 kohta; ks. myos vastaavasti ja
analogisesti em. asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 51 kohta ja em. asia Philips,
tuomion 60 kohta).

Nama seikat on otettava huomioon tutkittaessa, onko valituslautakunta rikkonut
kasiteltavana olevassa asiassa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaa arvioidessaan,
ettd tavaramerkkid, jonka rekisterdintia on haettu, ei voida rekister6idd timin
sadannoksen perusteella.

Taltd osin on todettava, ettd kaikista kantajien esittimistd asiakirjoista, jotka ovat
pédasiassa laskuja ja markkinointijulkaisuja, joko puuttuu péiviys, tai niiden paiviys
on tavaramerkin EUROPIG rekisterdintihakemuksen paivaystd, eli 4.5.2004,
my6héisempi. Lisdksi ndiden asiakirjojen, jotka koskevat muiden kuin englannin-
kielisten alueiden myyntejé, perusteella ei voida paételld, ettd ainakin merkittivéd osa
kohdeyleisostd tunnistaa haetun tavaramerkin perusteella tavarat tai palvelut tietyn
yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi.

Nain ollen valituslautakunta on perustellusti paitellyt, ettd kantajan esittamit
asiakirjat ovat riittimattomid sen osoittamiseksi, ettd tavaramerkki, jonka rekiste-
réintid on haettu, on tullut erottamiskykyiseksi.
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Edelld esitetyn perusteella asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan rikkomista
koskeva kanneperuste on myos hylattava.

Kanne on niin ollen hylittiva kokonaisuudessaan.

Oikeudenlkiyntikulut

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojarjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hividi asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkaynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hévinnyt asian, kantaja on
velvoitettava korvaamaan oikeudenkiyntikulut SMHV:n vaatimusten mukaisesti.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljis jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylitadn.,
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2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Legal Vadapalas Wahl

Julistettiin Luxemburgissa 14 péivini kesakuuta 2007.

E. Coulon H. Legal

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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