SUNRIDER v. SMHV (TOP)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljds jaosto)

13 péivind heindkuuta 2005°

Asiassa T-242/02,

The Sunrider Corp., kotipaikka Torrance, Kalifornia (Yhdysvallat), edustajanaan
aluksi asianajaja M. Bra, sittemmin asianajaja N. Dontas, prosessiosoite Luxembuu-
gissa,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehiniin O. Waelbroeck ja P. Geroukalos,

vastaajana,

jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n ensimmiisen valituslautakunnan
30.5.2002 (asia R 314/1999-1) tekemiistd p#étoksestd, joka koskee hakemusta
sanamerkin TOP rekisterdimisestd yhteison tavaramerkiksi,

* Oikeudenkiyatikieli: keeikka,
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EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljés jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja H. Legal seké tuomarit P. Mengozzi
ja L. Wiszniewska-Bialecka,

kirjaaja: H. Jung,

ottaen huomioon ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 14.8.2002
toimitetun kannekirjelmén,

ottaen huomioon ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 20.12.2002
toimitetun vastineen,

ottaen huomioon 24.11.2004 pidetyssi istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tunomion

Asian tausta

Kantaja, joka on Yhdysvaltojen oikeuden mukaan perustettu yhtio, teki 21.8.1997
yhteisén tavaramerkkid koskevan hakemuksen sisaimarkkinoiden harmonisointivi-
rastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV).
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Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, on sanamerkki TOP. Tavarat, joita
varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd
luokitusta tavaramerkkien rekisterdimisti varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn
Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan
luokituksen luokkiin 5 ja 29, ja ne vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa
kuvausta:

— luokka 5: "Yrttiravintokapselit tai -jauheet; yrttiravintolisdaineet”

— luokka 29: "Yrttiravintolisiaineet”

Hakemus tehtiin kreikankielisend, ja englanti ilmoitettiin toiseksi kieleksi.

Tutkija ilmoitti kantajalle 19.3.1998 piivitylld englanniksi laaditulla kirjeelld, ettd
vaikutti siltd, ettei haettua tavaramerkki voida rekisterdidd yhteison tavaramerkiksi
yhteison tavaramerkistd 20 péivind joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, 1, 11, s. 1) 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella.

Kantaja esitti huomautuksensa 19.5.1998. Ne oli laadittu englanniksi. Kantaja totesi
huomautuksissaan muun muassa, etti sen tavaramerkki oli maailmanlaajuisessa
kiytossi tullut erottamiskykyiseksi ja ettd se oli niin ollen asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 3 kohdan nojalla rekisterditivé. Se toi myos esille, etté tavaramerkki TOP
oli jo rekisterdity Kanadassa, Unkarissa, Irlannissa, Koreassa, Thaimaassa seki
Yhdysvalloissa ja ettd rekisterdintid oli haettu Hongkongissa, Indonesiassa,
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Malesiassa ja Yhdistyneessé kuningaskunnassa. Kantaja esitti viitteidensd tueksi
kopioita useista rekisterdintitodistuksista seké erilaisista muista asiakirjoista, jotka
oli laadittu englanniksi tai joiden mukaan oli liitetty englanninkielinen ki#nnos.

Tutkija antoi kantajalle tiedoksi 9.4.1999 piivitylti faksilla timin rekisterdintihalke-
musta koskevan p#itoksen, joka oli péivitty samalle piiville. Tissd englanniksi
laaditussa pidtoksessi todettiin, ettd rekisterditiviksi haetun tavaramerkin rekiste-
réinti oli evitty siitd syystd, ettd siltd puuttui asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky ja etti silld kuvailtiin asianomaisia
tavaroita saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c¢ alakohdassa tarkoitetulla tavalla.
Padtoksessd todettiin myds, ettd kantajan esittdmén ndytén perusteella ei voitu
todeta, ettd kyseessd oleva tavaramerkki oli tullut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
3 kohdan mukaisesti erottamiskykyiseksi.

Kantaja haki 7.6.1999 muutosta 9.4.1999 tehtyyn p#itokseen. Tamd valitus oli
laadittu englanniksi.

Kantaja esitti 9.8.1999 valituksen perusteet sisiltivin kreikankielisen kirjelmén,
johon se liitti englanniksi kiénnetyn version, ja kantaja tismensi saatekirjeessiin,
ettd rekisterdintimenettelyn kieli oli kreikka ja ettd mainitun kirjelmén englannin-
kielinen kadnnos oli mukana ainoastaan sen lukemisen helpottamiseksi.

Témin asian esittelijini valituslautakunnassa toiminut K. kehotti kantajaa 3.4.2000
paivitylla kirjeelld yhtaélt esittdmiin mielipiteensi asetuksen N:o 40/94 115 artiklan
4 kohdassa tarkoitetun kirjallisten tiedonantojen kisitteen tulkinnasta ja tdsmenti-
méén, oliko tille aiheutunut haittaa siité, ettd tutkijan luona kiiydyssi menettelyssi
oli kéytetty englannin kielt4, ja toisaalta esittimiin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
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1 kohdan b ja ¢ alakohdan soveltamista koskevat huomautuksensa. Kantajalle
ilmoitettiin myos, ettd sen sallittiin esittdd uutta ndyttod sen argumenttinsa tueksi,
joka koski asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan mukaista kidytdssd
erottamiskykyiseksi tulemista.

Kantaja esitti 1.6.2000 péivityn englanniksi laaditun faksin liitteend valitus-
lautakunnalle uusia seikkoja asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
ja 7 artiklan 3 kohdan osalta ja eri asiakirjoja, jotka oli kaikki laadittu englanniksi.

M. ilmoitti kantajalle 23.5.2001 piivitylld englanniksi laaditulla kirjeclld, ettd hin
toimi vastedes asian esittelijind ja ettd hidn oli samana piivind pyytinyt
sisimarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston (tavaramerkit ja mallit) vali-
tuslautakuntien menettelysidnndisti 5 péivina helmikuuta 1996 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 216/96 (EYVL L 28, s. 11) 11 artiklan nojalla SMHV:n
padjohtajaa esittimadn kannanottonsa asetuksen N:o 40/94 115 artiklan 4 kohdassa
olevan ilmauksen “kirjalliset tiedonannot” tulkinnasta ja seurauksista, joita
SMHV:lle aiheutuisi siiti, ettdi SMHV:lla tunnustettaisiin olevan ex parte
-menettelyissd velvollisuus antaa p#dtoksensi tiedoksi tavaramerkkid koskevaa
hakemusta jitettdessd kiytetylld kielelld.

SMHV:n oikeudellisista asioista vastaava varajohtaja esitti 14.2.2002 asetuksen
N:o 216/96 11 artiklan nojalla kannanottonsa, Kyseinen englanniksi laadittu
kannanotto annettiin kantajalle tiedoksi 15.2.2002. Kantajaa kehotettiin esittdmiin
huomautuksensa viimeistiin 18.4.2002. Kantaja ei noudattanut téti kehotusta.

SMHV:n ensimmiinen valituslautakunta hylkési valituksen asiassa R 314/1999-1
30.5.2002 tekemilliin padtokselld (jéljempénd riidanalainen péitos).
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Tassd padtoksessd valituslautakunta katsoi ensinnikin viitaten muun muassa
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-120/99, Kik vastaan SMHYV,
12,7.2001 antamaan tuomioon (Kok. 2001, s. 11-2235, 61 kohta), etti SMHV:lle
asetuksen N:o 40/94 115 artiklan 4 kohdassa mydnnettyd mahdollisuutta l#hettia
kirjallisia tiedonantoja yhteison tavaramerkin hakijalle timén ilmoittamalla toisella
kielelld oli tulkittava suppeasti ja ettei tim# mahdollisuus koskenut menettelyyn
liittyvid pédtoksid (riidanalaisen pddtoksen 20~22 kohta). Valituslautakunta totesi
ndin ollen, ett4 téssd tapauksessa tutkija oli rikkonut asetuksen N:o 40/94 115 artiklan
4 kohtaa, kun kyseinen tutkija antoi tavaramerkkihakemuksen tutkintamenettelyn
pddttineen paitéksen kantajalle tiedoksi englanninkielisen, vaikka kyseinen
hakemus oli tehty kreikaksi. Valituslautakunta arvioi kuitenkin, ettd englanninkielen
kéytolld ei ollut loukattu kantajan puolustautumisoikeuksia, koska kantaja oli itse
kdyttinyt englantia tutkijan kanssa kéymissiin kirjeenvaihdossa ja mythemmin
valituksessaan.

Toiseksi valituslautakunta kumosi tutkijan péétoksen siitd syystd, ettd paatoksen
perustelut olivat puutteelliset ja ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdan soveltamisessa oli loukattu puolustautumisoikeuksia, ja masrisi
valitusmaksun palautettavaksi kantajalle. Valituslautakunta tutki kantajan rekiste-
rointihakemuksen aineellisesti asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 1 kohdan perusteella
ja hylkési sen rekisterditdviksi haetun tavaramerkin kavailevuuden ja erottamisky-
vyn puuttumisen vuoksi ja siksi, ettei ollut olemassa seikkoja, joiden nojalla olisi
voitu todeta, ettd kyseinen tavaramerkki oli kiytossd tullut erottamiskykyiseksi.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen p#stoksen sitd osaa lukuun ottamatta, jossa hyviksytién
kantajan vaatimus tutkijan 9.4.1999 tekemin pastoksen kumoamisesta ja
madrdtiin valitusmaksu palautettavaksi
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— velvoittaa SMHV:n korvaamaan kantajalle asiakirjojen kdéntdmisestd tutkijan
luona ja valituslautakunnassa kiydyssd menettelyssd aiheutuneet kustannukset

— velvoittaa toissijaisesti SMHV:n korvaamaan kantajalle valituslautakunnassa
kiydyn menettelyn kohtuuttoman pitkésté kestosta aiheutuneen vahingon

— velvoittaa SMHV:n joka tapauksessa korvaamaan oikeudenkiyntikulut mukaan
lukien valituslautakunnassa kilydyn menettelyn aikana aiheutuneet oikeuden-
kéyntikulut.

SMHYV vaatii, ettd ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkéd kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Kumoamisvaatimus

Kantaja esittdd kumoamisvaatimuksensa tueksi lihinnd viisi kanneperustetta.
Ensimmiinen kanneperuste koskee asetuksen N:o 40/94 115 artiklan 4 kohdan
rikkomista. Toisessa kanneperusteessaan kantaja vetoaa menettelyn kohtuuttoman
pitkiiin kestoon. Kolmas kanneperuste liittyy puolustautumisoikeuksien loukkaa-
miseen, Neljis kanneperuste koskee perusteluvelvollisuuden laiminlyontid. Viides
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kanneperuste koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja ¢ alakohdan
rilkomista.

Kantaja vetoaa toissijaisesti kuudenteen kanneperusteeseen, joka koskee asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan rikkomista.

Ensimmdinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 115 artiklan 4 kohdan
rikkomista ‘

Asianosaisten lausumat

Kantajan mukaan riidanalaisessa p#étoksessd on ensinnikin tehty oikeudellinen
virhe siltd osin kuin valituslautakunta katsoi virheellisesti, ettd tutkijan paitosti ei
ollut kumottava asetuksen N:o 40/94 115 artiklan 4 kohdan rikkomisen vuoksi siiti
syystd, ettd englannin kielen kéytté kyseisessd paitoksessi sekdi tutkijan luona
kéydyssa menettelyssi ei vaikuttanut kantajan puolustautumisoikeuksiin. Se viittia,
ettd SMHV méérési englannin kielen kiytostd, vaikka kreikka oli menettelyn kieli.
Téstd seurasi kantajan mukaan se, ettd sen puolustautumisoikeuksien kiyttd
vaikeutui ja ettd sen oli kddnnitettévé kaikki menettelyyn liittyvit asiakirjat, mists
aiheutui lisakustannuksia.

Toiseksi kantajan mukaan riidanalaista p#itostd rasittaa olennaisten menettelyméi-
rdysten rikkominen siltd osin kuin valituslautakunta itse jatkoi yhteydenpitoa
kantajaan englanniksi. Kantaja korostaa erityisesti, ettd 3.4.2000 pivitty kitje, jolla
asian ensimméinen esittelija kehotti kantajaa ottamaan kantaa tiettyihin kysymyk-
siin, jotka koskivat asetuksen N:o 40/94 115 artiklan 4 kohdan soveltamisalaa ja
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tim4n saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c¢ alakohdan sekd 7 artiklan
3 kohdan soveltamista, oli laadittu englanniksi. Kantaja huomauttaa myds, ettd
23.5.2001 piivitty kirje, jolla asian uusi esitteliji ilmoitti sille, ettd SMHV:n
padjohtajaa oli pyydetty asetuksen N:o 216/96 11 artiklan nojalla esittimétn
kannanottonsa, seki SMHV:n vastauksena kyseiseen pyynt66n 14.2.2002 annettu
ilmoitus, oli niin iké4n laadittu englannin kielella.

Koska valituslautakunta kiytti systemaattisesti englannin kieltd yhteydenpidossaan
kantajaan, kantaja katsoi, ettd se oli velvollinen vastaamaan englanniksi.

Menettelyd jatkettiin siten kantajan mukaan asetuksen N:o 40/94 115 artiklan
4 kohdan vastaisesti muulla kuin menettelyn kielelld. Kyseinen sdinnds nimittdin
koskee, kun siini sasdetiin, ettd SMHYV voi lihettdd kirjallisia tiedonantoja hakijalle
tamin ilmoittamalla toisella kielells, ainoastaan saatekirjeité ja tiedonantoja, joilla ei
ole oikeusvaikutuksia hakijaan niihden ja jotka eivit vaikuta mitenkddn hakijan
puolustautumisoikeuksiin. Niin ei ole kantajan mukaan téssa tapauksessa 3.4.2000
piivityn kirjeen, jossa sitd kehotettiin esittiméiin huomautuksensa erilaisista asiaan
liittyvistd nikokohdista ja esittimédn uusia asiakirjoja, eikd 14.2.2002 péivityn
SMHV:n pigjohtajan kabinetista periisin olevan ilmoituksen osalta.

SMHV huomauttaa, etti kantajan toiminta seki sen tekemaé rekisterdintihakemusta
tutkittaessa ettd valituslautakunnassa kiydyssi menettelyssa vastasi englannin kielen
kiyttod koskevaa suostumusta.

Sen liséiksi nimittiin, etti kantaja ei missééin vaiheessa vastustanut sité, ettd tutkija
kirjelméi sen kanssa englanniksi, se itse piti yhteyttd tutkijaan jatkuvasti talld kielella.
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Kantaja valitti SMHV:n mukaan ensimméisen kerran vasta 9.8.1999 piiviityssi,
tutkijan pédtcksestd tehdyn valituksen perusteet sisiltiviissi kirjeessd siitd, ettd
SMHV:n kanssa kiydyssd kirjeenvaihdossa kiytettiin englannin kieltd, ja vaati
kreikan kielen kéyttod. Lisiksi kantaja jatkoi SMHV:in mukaan jopa timin
ajankohdan jalkeenkin yhteydenpitoa valituslautakuntaan englanniksi.

SMHYV muistuttaa myds, ettd ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi edelld
mainitussa asiassa Kik vastaan SMHV antamansa tuomion 61 kohdassa, etti
asetuksen N:o 40/94 115 artiklan 4 kohdassa taataan, ettd sitd kieltd, jolla
tavaramerkkihakemus on jitetty, kiytetidn menettelyn kielend ja ndin ollen sind
kielend, jolla menettelyyn liittyvit péiétokset on laadittava. Tissd tapauksessa
SMHV:n mukaan kuitenkin ainoa p#étos, joka tehtiin sen jélkeen kun kantaja vaati
ensimmiisen kerran menettelyn kielen kiytt6d, on riidanalainen p#itds, joka
laadittiin kreikaksi.

Lopuksi SMHYV riitauttaa kantajan véitteen, jonka mukaan englannin kielen kytolla
haitattiin sen puolustautumisoikeuksien kiyttéd. Yhtailtd nimittdin SMHV:n
instanssien ja kantajan vilisestd kirjeenvaihdosta ilmenee, etti sekd kantaja, joka
on yhdysvaltalainen yhti6, ettd sen edustaja ymmirtivit englantia. Toisaalta siiti,
ettd kaikki kantajan esittimét huomautukset sekd valtaosa kantajan SMHV:lle
esittdmista asiakirjoista oli laadittu englannin kielelld, seuraa SMHV:n mukaan, ettid
tdmin kielen kiytto oli tosiasiassa kantajan kannalta kiytinnollisin ratkaisu.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Aluksi on todettava, ettd kantaja esittid timdn kanneperusteen yhteydessd kaksi
erillistd viitettd. Yht#altd se riitauttaa perusteet, joilla valituslautakunta totesi, etti
kun otetaan huomioon asian olosuhteet, lainvastaisuus, johon tutkija syyllistyi, kun
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se teki padtoksensi englanniksi, ei edellyttinyt pidtoksen kumoamista puolustau-
tumisoikeuksien loukkaamisen vuoksi. Toisaalta kantaja moittii valituslautakuntaa
siitd, ettd tami totesi, ettd asetuksen N:o 40/94 115 artiklan 4 kohtaa on tulkittava
suppeasti.

Ensimmiisen viitteen osalta on todettava, ettd valituslautakunta kumosi tutkijan
padtoksen muilla kuin menettelyn kielid koskevan sadnnéston rikkomista koskevilla
perusteilla ja ettd se itse tutki timén oikeusriidan taustalla olevan yhteison
tavaramerkkia koskevan hakemuksen aineellisesti. Ndin ollen ja ottaen huomioon,
ettd kantaja ei viitd, ettd tutkijan p#itoksen kumoamisesta silld perusteella, ettd
todetaan, etti asetuksen N:o 40/94 115 artiklan 4 kohtaa rikottiin, olisi pitdnyt
seurata, ettd valituslautakunta palauttaa asia tutkijalle sen sijaan, ettd se itse tutkii
asian aineellisesti, on katsottava, etti kantajalle ei koidu hyotyd siitd, ettd
ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi, tekiké valituslautakunta virheen,
kun se ei kumonnut mainittua piatosti edelld tarkoitetun toteamuksen perusteella.
Tami viite on niin ollen jatettdvd tutkimatta.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtéviiné on kuitenkin tutkia, onko se,
ettd tutkijan paitds annettiin kantajalle tiedoksi muulla kuin menettelyn kielelld,
voinut vaikuttaa kantajan muutoksenhakuoikeuden ja puolustautumisoikeuksien
kiyttoon valituslautakunnassa kiydyn menettelyn aikana ja néin ollen riidanalaisen
piatoksen laillisuuteen.

Toisen viitteen osalta on aluksi muistutettava, etté asetuksen N:o 40/94 115 artiklan
4 kohdassa, jossa vahvistetaan SMHV:ssa kiytdviin ex parte -menettelyihin
sovellettavia kielifi koskeva sdinndstd, siddetddn, ettd menettelyn kieli on yhteisén
tavaramerkkia koskevaa hakemusta jitettdessd kiytetty kieli. Samassa sdénnoksessi
SMHV:lle annetaan oikecus ldhettdd kirjallisia tiedonantoja hakijalle timién
ilmoittamalla toisella kielelld, jos yhteisén tavaramerkkid koskeva hakemus on
jitetty muulla kuin jollakin SMHV:n kielell.
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Témén jalkeen on muistutettava, etté yhteiséjen tuomioistuin totesi muutoksenhaun
perusteella asiassa C-361/01 P, Kik vastaan SMHYV, 9.9.2003 antamassaan tuomiossa
(Kok. 2003, s. 1-8283), ettii asetuksen N:o 40/94 115 artiklan 4 kohdasta ilmenee, etti
mahdollisuus kéyttad rekisterdintihakemuksessa ilmoitettua toista kieltd hakijalle
osoitetuissa kirjallisissa tiedonannoissa on poikkeus siitd p#dsiinndsts, jonka
mukaan virasto kéyttdd menettelyn kieltd, ja kirjallisten tiedonantojen kisitetti on
siksi tulkittava suppeasti (tuomion 45 kohta). Yhteisdjen tuomioistuin totesi tdméin
jilkeen, ettd koska menettely kisittdd kaikki ne toimet, jotka on suoritettava
hakemuksen kasittelemiseksi, tdstd seuraa, ettd asetuksen N:o 40/94 115 artiklan
4 kohdassa tarkoitettuja menettelytoimia ja -asiakirjoja ovat kaikki ne toimet ja
asiakirjat, joita yhteison lainsdéiddnndssd edellytetidin tai joista siind saddetisn
yhteisén tavaramerkkid koskevan hakemuksen Kkisittelemisen osalta, ja myés ne,
jotka ovat tarpeen hakemuksen kisittelemiseksi, olipa kyse ilmoituksista, korjaus-
pyynndistd, selvityspyynnoistd tai muista toimista. SMHV:n on niin ollen laadittava
kailki ndmé asiakirjat silld kielells, jota on kéytetty hakemusta jitettdessd (tuomion
46 kohta). Vastakohtana menettelytoimille ja -asiakirjoille asetuksen N:o 40/94
115 artiklan 4 kohdan toisessa virkkeessd tarkoitettuja kirjallisia tiedonantoja ovat
kaikki ne, joiden sislt6d ei voida rinnastaa menettelyasiakirjoihin, kuten asiakirjat,
joiden liitteenda SMHYV lihettdd menettelyasiakirjat tai joilla se antaa tietoja hakijoille
(tuomion 47 kohta).

Téssd tapauksessa on arvioitava timin tulkinnan valossa, onko riidanalaisella
paatokselld rikottu asetuksen N:o 40/94 115 artiklan 4 kohtaa.

Tiltd osin on aluksi todettava, ettid asian ensimmiisen esittelijin K:n 3.4.2000
péivitty tiedonanto, jossa kantajaa kehotettiin esittdiméén huomautuksensa tiettyihin
muutoksenhaun yhteydessi esiin tulleisiin kysymyksiin ja esittima#in uutta nayttos,
kuuluu kiistatta yhteisdjen tuomioistuimen edelld mainitussa asiassa Kik vastaan
SMHYV 9.9.2003 antaman tuomion 46 kohdassa méérittelemén menettelytoimien ja
-asiakirjojen késitteen alaan asetuksen N:o 40/94 115 artiklan 4 kohtaa sovellet-
taessa.
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Asetuksen N:o 216/96 4 artiklan 2 kohdan perusteella annetulla, 3.4.2000 péivétylla
tiedonannolla oli nimittiin tarkoitus pyytdd kantajaa esittimadn menettelyn kielid
koskevaan sainnostéon liittyvid lissthuomautuksia ja antamaan lisiselvitystd, toisin
kuin M:n 23.5.2001 péivityssi tiedonannossa, jossa kantajalle vain annettiin tietoa
asian kisittelyvaiheesta ja kantajan valituksen kisittelyd varten toteutetuista
toimenpiteist.

Kun otetaan huomioon mainitun tiedonannon luonne, on todettava, ettd valitus-
lautakunta rikkoi SMHV:ssa kéytiviin ex parte -menettelyihin asetuksen N:o 40/94
115 artiklan 4 kohdan nojalla sovellettavaa kielid koskevaa sdénnostod, kun se otti
yhteyttd kantajaan muulla kuin menettelyn kielelld, Valituslautakunnassa kiyty
menettely on téstd syystd sddntdjenvastainen,

Ilmoitus, joka on paivitty 14.2.2002, puolestaan sisdltid SMHV:n varajohtajan
kannanoton, jota pyydettiin asetuksen N:o 216/96 11 artiklan nojalla, jonka mukaan
valituslautakunta voi omasta aloitteestaan tai viraston p#édjohtajan kirjallisen,
perustellun pyynnoén perusteella pyytdd pidjohtajaa kirjallisesti tai suullisesti
lausumaan vyleisesti kiinnostavista lautakunnassa kiydyssi menettelyssd esiin
tulevista kysymyksistd. On katsottava, ettd kyseinen ilmoitus on varsinainen
menettelyasiakirja sellaisena kuin yhteisjen tuomioistuin on kyseisen kisitteen
sisaltod tismentinyt edelld mainitussa asiassa Kik vastaan SMHV 9.9.2003
antamansa tuomion 46 kohdassa, vaikka se on SMHV:n sisdinen asiakirja. Siltd
osin nimittiin kuin asetuksen N:o 216/96 11 artiklan toisessa virkkeessi sdddetéiin,
ettii osapuolilla on oikeus lausua saman artiklan ensimmiisen virkkeen nojalla
pyydetyistd kannanotoista, kyseiset kannanotot ovat SMHV:n lausuntoja, joihin
nihden asianosaiset voivat kiyttdd puolustautumisoikeuksiaan ja jotka asianosaisilla
on niin ollen oikeus saada menettelyn kielelld.

Tistd seuraa, ettd tissid tapauksessa valituslautakunta teki toistamiseen menettely-
virheen, joka liittyi 3.4.2000 piivittyyn tiedonantoon, kun se osoitti kantajaile
14.2.2002 piaiviityn ilmoituksen muulla kuin menettelyn kielelld.
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Téssd vaiheessa on tutkittava, voidaanko asian olosuhteet huomioon ottaen todeta,
ettd edelld 37 ja 39 kohdassa todetut siintdjenvastaisuudet vaikuttivat konkreetti-
sesti kantajan puolustautumisoikeuksiin. On niin ikéén arvioitava, onko se seikka,
ettd tutkijan pédtos annettiin kantajalle tiedoksi muulla kuin menettelyn kielells,
vaikka péitosluonteista asiakirjaa ei ilmiselvdsti voida rinnastaa kirjalliseen
tiedonantoon sellaisena kuin yhteistjen tuomioistuin on edelld mainitussa asiassa
Kik vastaan SMHV 9.9.2003 antamassaan tuomiossa kyseisen kisitteen sisltod
tdsmentéinyt, voinut vaikuttaa kantajan muutoksenhakuoikeuden kiyttéon, ja jos
ndin on, missé laajuudessa.

Téltd osin on ensimmaiseksi todettava, ettd 9.8.1999 paivityssi, tutkijan paatoksesti
tehdyn valituksen perusteet sisiltivdssid kirjelméssdin kantaja tarkasteli perus-
teellisesti kyseisen p#dtoksen sisdltéd ja vastasi tismillisesti tamin pédtoksen
pddtdsosan tueksi esitettyjen perustelujen eri osiin. Se vetosi siten kyseisti paatosti
vastaan paitsi asetuksen N:o 40/94 115 artiklan 4 kohdan rikkomista koskevaan
viitteeseen, myds kahteen olennaisten menettelyméiriysten rikkomista koskevaan
kanneperusteeseen, joista ensimmiinen koski sitd, ettid kantajan oikeutta tulla
kuulluksi oli loukattu, ja toinen sitd, ettd perustelut olivat riittimattomia ja
ristiriitaisia, sekdl kahteen aineelliseen kanneperusteeseen, joilla riitautettiin tutkijan
arvio siitd, ettd rekisterditdviksi haetulta tavaramerkiltd puuttui erottamiskyky, ja
siitd, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan soveltamisen edellytykset eivit
tdyttyneet, sekd kanneperusteeseen, joka koski syrjintikiellon periaatteen loukkaa-
mista. '

Kyseisestd kirjelmésta ilmenee, ettéd kantaja pystyi ymmértimidn tdysin tutkijan
paitoksen perustelut ja ndin ollen vastaamaan niihin valituksessaan. Tissi
tilanteessa ei voida todeta, ettd se, etti kantajalle annettiin tiedoksi muulla kuin
menettelyn kielelld laadittu tutkijan p#dtds, vaikutti konkreettisesti kantajan
muutoksenhakuoikeuden kéyttoén tai vaikeutti muutoksenhakua taikka merkitsi
millaista tahansa puuttumista kantajan puolustautumisoikeuksien kiyttéon valitus-
lautakunnassa kidydyn menettelyn aikana.
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Toiseksi 3.4.2000 piivityn K:n tiedonannon osalta on todettava, ettd kantaja vastasi
siihen 1.6.2000 paivatylld faksilla, ja se vastasi kaikkiin sille osoitettuihin kohtiin.
Yhtasltd se riitautti esittelijin esittdmit huomautukset, jotka koskivat sitd, ettd
tutkija oli rikkonut menettelyn kielid koskevaa s#@nnostod, sekd kyseisten
huomautusten merkityksellisyyden etté niiden paikkansapitidvyyden osalta. Toisaalta
kantaja torjui esittelijin omaksuman lihestymistavan, joka koski viitettd siitd, ettd
kantajan oikeutta tulla kuulluksi oli loukattu, ja perusteli, miksi rekisterditévéksi
haettua tavaramerkkiz ei voitu pitdd kuvailevana. Lisiksi kantaja kiytti hyvikseen
sille tarjottua tilaisuutta esittdd uusia asiakirjoja sen osoittamiseksi, ettd kyseessé
oleva tavaramerkki oli kiytossd tullut erottamiskykyiseksi.

Niin ollen on todettava, etti kantaja pystyi sekd ymmirtdmaén tdysin 3.4.2000
piivityssi tiedonannossa esitettyjen kysymysten ulottuvuuden ettd kiyttiméén sille
myo6nnettyd oikeutta esittdd uutta ndyttod.

Valituslautakunnan asetuksen N:o 216/96 11 artiklan nojalla pyytimit kannanotot
sisiltineen 14.2.2002 annetun ilmoituksen osalta on lopuksi todettava, ettd kantaja,
jota oli kehotettu ottamaan kantaa kyseiseen ilmoitukseen, pidittyi ottamasta siihen
kantaa, Riippumatta siitd, johtuiko tillainen pidittaytyminen siitd, ettd mainittu
ilmoitus oli annettu kantajalle tiedoksi muulla kuin menettelyn kielelld, on todettava,
ettd valituslautakunta ei noudattanut SMHV:n piéjohtajan kabinetin suosituksen
mukaista tulkintaa. TAmén vuoksi on todettava, ettd vaikka oletettaisiinkin, ettd
kantaja ei voinut tdysin ymmértdd mainitun ilmoituksen sisdltéd sen laatimisessa
kiytetyn kielen vuoksi, timai seikka ei voinut misséén tapauksessa vaikuttaa kantajan
puolustukseen,

Kaiken edelli esitetyn perusteella on todettava, ettd valituslautakunnan tekemisté
menettelyvirheisti huolimatta tissd tapauksessa ei loukattu kantajan puolustautu-
misoikeuksia.
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Téstd seuraa, ettd ensimmdinen kanneperuste on hylittiva,

Toinen kanneperuste, joka koskee valituslautakunnassa kiydyn menettelyn kohtuut-
toman pitkdd kestoa

Asianosaisten lausumat

Kantaja viittds, ettd valituslautakunta rikkoi Roomassa 4.11.1950 allekirjoitetun
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen (Euroo-
pan ihmisoikeussopimus) 6 artiklaa siltd osin kuin siind méératadn, ettd oikeusriidat
on ratkaistava kohtuullisen ajan kuluessa. Kyseistd madriysti sovelletaan kantajan
mukaan SMHV:n valituslautakuntiin, koska niilli on tehtivid, joissa kiytetddn
tuomiovaltaa, ja koska niiden on siis noudatettava yhteisén oikeuden menettelyllisia
periaatteita, joihin kuuluu kisittelyaikojen kohtuullisuuden periaate,

Kantaja huomauttaa, ettd tissd tapauksessa valitus tutkijan padtoksestd, jolla
rekisterdinti evittiin, tehtiin 7.6.1999 ja ettd riidanalainen p#étos tehtiin 30.5.2002
ja annettiin kantajalle tiedoksi 24.6.2002, eli yli kahden vuoden kuluttua valituksen
tekemisestd. Tama ksittelyaika on kohtuuttoman pitki, varsinkin kun kyse oli ex
parte -menettelyst.

Kantajan mukaan niin pitkésté kisittelyajasta on seurattava riidanalaisen paatoksen
kumoaminen.
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SMHYV riitauttaa Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan sovellettavuuden
valituslautakuntiin. Vaikka asetuksessa N:o 40/94 valituslautakuntien jéseniltd
edellytetdsin lukuisia takeita heiddn riippumattomuudestaan, valituslautakunnat
ovat ainoastaan SMHV:n asiaa viimeisend kisittelevd instanssi ja ne osallistuvat
luonteeltaan tehtiviin médrittynd hallinnollisena elimené yhteison tavaramerkkia
koskevan jirjestelmén hoitoon. Siten valitus yhteen nistd lautakunnista on SMHV:n
mukaan pikemminkin hallinnon sisdinen oikeussuojakeino kuin varsinaista muu-
toksenhakua.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

On todettava, ettdi kisittelyaikojen kohtuullisuuden periaatetta, joka esiintyy
Nizzassa 7.12.2000 julistetun Euroopan unionin perusoikeuskirjan (EYVL 2000,
C 364, s. 1) 41 artiklan 1 kohdassa yhtend hyviin hallinnon periaatteen osatekijina,
on noudatettava kaikissa yhteisén hallintomenettelyissi (ks. vastaavasti yhdistetyt
asiat T-213/95 ja T-18/96, SCK ja FNK v. komissio, tuomio 22.10.1997, Kok. 1997, s.
11-1739; asia T-228/97, Irish Sugar v. komissio, tuomio 7.10.1999, Kok. 1999, s. II-
2969, 276 kohta, kilpailusiintéjen soveltamismenettelyjen osalta; asia T-196/01,
Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis v. komissio, tuomio 30.9.2003, Kok. 2003, s.
11-3987, 229 kohta, jossa oli kyse rakennerahastosta saatavan tuen peruuttamisme-
nettelystd; asia T-197/00, Onidi v. komissio, tuomio 30.5.2002, Kok. H. 2002, s. I-A-
69 ja 11-325, 91 kohta ja asia T-259/97, Teixeira Neves v. yhteis6jen tuomioistuin,
tuomio 12.9.2000, Kok. H. 2000, s. I-A-169 ja 11-773, 123 kohta, joka koski yhteison
virkamicehiin kohdistettavia kurinpitotoimia).

Mainittua periaatetta on siten sovellettava myés SMHV:n eri instansseissa kéytéviin
menettelyihin mukaan lukien valituslautakunnassa kiytavit menettelyt.
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Vaikka kasittelyaikojen kohtuullisuuden periaatteen loukkaaminen osoitettaisiinkin
toteenndytetyksi, se ei vakiintuneen oikeuskiytinnén mukaan kuitenkaan ole
peruste riidanalaisen pédtoksen automaattiselle kumoamiselle (em. asia Aristoteleio
Panepistimio Thessalonikis v. komissio, tuomion 233 kohta oikeuskiytintéviittauk-
sineen).

Esilld olevan asian olosuhteissa toinen kanneperuste on hylittivi tehottomana silti
osin kuin kantaja vetoaa siihen kumoamisvaatimuksensa tueksi.

Muilta osin esilld olevan kaltaisessa tapauksessa, jossa SMHV:lle on tehty yhteison
tavaramerkkid koskeva hakemus, kantajalle ei koidu hydtyi siité, etti ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuin kumoamiskanteen yhteydessd kumoaa valituslautakun-
nan p#itoksen, jolla on pysytetty rekisterdintihakemukseen tehty kielteinen péitos,
pelkdstian siksi, etti valituslautakunnan pi#tosti ei tehty kohtuullisen ajan kuluessa,
Téllaisen kumoamisen seurauksena nimittiin SMHV:n rekisterdintihakemusta
koskeva kannan méérittely ainoastaan viivéstyisi entisestiaan hakijan vahingoksi.

Kolmas kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 73 artiklan rikkomista

Asianosaisten lausumat

Kantajan mukaan valituslautakunta rikkoi asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa silté osin
kuin se nojautui riidanalaisen p#dtoksen 45 kohdassa Internetissi tehdyn
tiedonhaun tuloksiin, joita ei ollut annettu kantajalle ennakolta tiedoksi, tukeakseen
arviotaan siitd, ett rekisterditdvaksi haetulta tavaramerkiltd puuttuu erottamiskyky.
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SMHV huomauttaa, etti riidanalaisen paitoksen 45 kohdassa mainitut seikat
ainoastaan tiydentivit valituslautakunnan perusteluja, jotka koskevat sitd, ettd
kyseessi olevalta tavaramerkilti puuttuu erottamiskyky.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

On muistutettava, etti asetuksen N:o 40/94 73 artiklan toisen virkkeen mukaan
SMHV:n péitokset voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat
voineet ottaa kantaa.

Timin sidnnoksen mukaisesti SMHV:n valituslautakunta voi perustaa pédtoksensi
vain tosiseikkoihin tai oikeudellisiin seikkoihin, joista osapuolet ovat voineet esittdé
huomautuksensa (asia C-447/02 P, KWS Saat v. SMHYV, tuomio 21.10.2004, Kok.
2004, s. 1-10107, 42 kohta). Vastaavasti siini tapauksessa, ettéd valituslautakunta
hankkii viran puolesta tosiseikkoja Koskevaa selvitysti pédtoksensd perustaksi, sen
on valttiméttd annettava ne tiedoksi osapuolille, jotta ndmé voivat esittid
huomautuksensa (em. asia KWS Saat v. SMHYV, tuomion 43 kohta).

Téssi tapauksessa valituslautakunta toteaa riidanalaisen paitoksen 45 kohdassa, etté
"hakemuksen kattamat tuotteet kuuluvat terveelliseen ruokavalioon liittyvien
tuotteiden ryhmiiin, jonka osalta sellaisia sanoja kuin top kiytetdén laajalti yhteison
englanninkielisessi osassa kuvaamaan top products -luetteloa, kuten Internetissi
tehtivin pikaisen tiedonhaun perusteella ilmenee”. Témin jilkeen ilmoitetaan sen
Internet-sivuston osoite, jossa kyseinen tiedonhaku suoritettiin.
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On kuitenkin selvid, ettd valituslautakunta ei antanut kantajalle tiedoksi kyseisen
Internet-sivuston sisdltod eikd valituksenalaisen piitoksen edelld mainitussa
kohdassa mainitun tiedonhaun tuloksia.

Niin menetellessiin se sovelsi virheellisesti asetuksen N:o 40/94 73 artiklan toista
virketta.

On kuitenkin todettava, etti riidanalaisen paitoksen 44 kohdassa valituslautakunta
katsoi, ettd “sana top on tilld hetkelld yleinen, tavanomainen tai laajalti kiytetty
nimitys kyseessi olevien tuotteiden alalla samalla tavalla kuin sanat best, excellent ja
super”. Se katsoi 46 kohdassa, etti "sanaa top on kiytetty ainoastaan kohdeyleison
informoimiseksi yhdesti kyseessd olevien tuotteiden ominaisuudesta eli siitd, ettd
kyse on markkinoiden parhaista ravintolisiaineista”, ja se paitteli tists, ettd "niin
ollen kohdeyleisd, joka on kosketuksissa kyseessa oleviin tavaroihin ja palveluihin,
ymmartdd sanan top ainoastaan sen edelld kuvatussa ilmeisessid merkityksessi, ja se
ei mielld sitd tavaramerkiksi”.

Ndmd syyt, jotka perustuvat riidanalaisen péitoksen 45 kohdassa mainittaihin
Internet-tiedonhaun tuloksiin tehtyyn viittaukseen nihden erillisiin perusteluihin,
jotka olivat sitd paitsi jo kantajan tiedossa, koska ne olivat samat kuin tutkijan
péditoksessd, riittdvit perustelemaan sen, ettd esilld oleva kanneperuste hylitiin,

Riidanalaisen p#itoksen 45 kohtaan sisiltyvd toteamus, joka on seurausta valitus-
lautakunnan tekemistd selvityksistd ja jonka mukaan sellaisia sanoja kuin top
kéiytetddin laajalti kyseessd olevien tuotteiden yhteydessi esitettiessi top products
-luetteloa, ainoastaan vahvistaa péitelmés, jonka mukaan sana top on yleinen tai
lagjalti kiytetty nimitys kyseessd olevien tuotteiden aloilla, ja niin ollen timi
toteamus ei ole rekisterdintihakemuksen hylkdémistd koskevien perustelujen
vélttdméton osa,
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Tastd seuraa, ettd se seikka, etti riidanalaisen p#itSksen 45 kohta on ristiriidassa
asetuksen N:o 40/94 73 artiklan toisen virkkeen kanssa, ei néin ollen voi aiheuttaa
timé#n paitoksen kumoamista (ks. vastaavasti em. asia KWS Saat v. SMHYV, tuomion
50 kohta ja asia T-216/02, Fieldturf v. SMHV (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE
GRASS... PLAYS LIKE GRASS), tuomio 31.3.2004, Kok. 2004, s. 11-1023, 41 kohta).

Niin ollen kolmatta kanneperustetta, johon kantaja on vedonnut kumoamisvaati-
muksensa tueksi, ei voida hyviksya.

Neljéis kanneperuste, joka koskee perustelujen puutteellisuutta

Asianosaisten lausumat

Kantaja viittdd, ettd riidanalaisen p#dtoksen perusteluihin sisiltyy ainoastaan
episelvii ja epiimidrdisia toteamuksia, joilla ei voida tukea valituslautakunnan
padtelmii rekisterditdviksi haetun tavaramerkin viitetystd kuvailevuudesta ja siitd,
ettd siltd puuttuu erottamiskyky.

Muun muassa kyseess# olevan merkin erottamiskyvyn analyysia koskevien perus-
telujen osalta riidanalaisessa péitoksessid tuodaan kantajan mukaan esiin vain
seikkoja, jotka liittyviit asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan
perustuvaan tarkasteluun, ilman, ettd kyseisissi perusteluissa perusteltaisiin erikseen
asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamista, mikd on ristiriidassa
ensimmiiisen oikeusasteen tuomioistuimen vakiintuneesta oikeuskiytiannosti seu-
raavien vaatimusten kanssa, ja muun muassa asiassa T-34/00, Eurocool Logistik
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vastaan SMHV (EUROCOOL), 27.2.2002 annetun tuomion (Kok. 2002, s. II-683,
25 kohta) kanssa, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja
c alakohdassa siddetyt ehdottomat hylkdysperusteet ovat itseniisid ja niilli on
kummallakin oma soveltamisalansa.

Kantaja péittelee tistd, ettd riidanalaisen pédtoksen perustelut ovat puutteelliset.

SMHYV vaatii, ettd esilld oleva kanneperuste hylitdin, ja se viittid, ettd kantajalle
selvidd riidanalaisen péétoksen perusteluista, miksi rekisterdintihakemus hylittiin.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Vakiintuneen oikeuskéytinnén mukaan SMHV:n péitosten perusteluista, joiden
antamiseen silld on velvollisuus asetuksen N:o 40/94 73 artiklan ensimmaiisen
vitkkeen nojalla, on saatava tietdd syyt rekisterdintihakemuksen hylkéémiselle, ja
tarvittaessa perusteluiden on oltava sellaisia, ettd riidanalainen p#itdés voidaan
asianmukaisesti riitauttaa (asia T-173/00, KWS Saat v. SMHV (oranssin sévy),
tuomio 9.10.2002, Kok. 2002, s. I1-3843, 54 ja 55 kohta; ks. vastaavasti myds asia
T-135/99, Taurus-Film v. SMHV (Cine Action), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-
379, 35 kohta ja asia T-136/99, Taurus-Film v. SMHV (Cine Comedy), tuomio
31.1.2001, Kok, 2001, s. 11-397, 35 kohta).
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Tissé tapauksessa valituslautakunta esitti yhtééltd riidanalaisen pédtoksen 38 koh-
dassa syyt, joiden perusteella se pédtyi toteamaan, ettd rekisterditiviksi haettu
tavaramerkki oli kuvaileva, eli se totesi ldahinnd, ettd kyseinen tavaramerkki
muodostuu ainoastaan kehumasanasta, jota voidaan kéyttdd kaupankéynnissi siten,
ettd silli informoidaan kuluttajaa kyseessd olevien tuotteiden erittdin korkeasta
laadusta.

Toisin kuin kantaja viittdd, riidanalaisen pidtoksen 41-50 kohdasta ilmenee
toisaalta, ettd valituslautakunta péityi toteamaan, ettd rekisterdintihakemuksen
kohteena olevalta merkilti puuttui erottamiskyky, sellaisen erillisen péattelyn kautta,
jossa nojauduttiin toteamukseen siitd, ettd kyseinen merkki muodostui kyseisten
tuotteiden yhteydessi yleisests, tavanomaisesta tai laajalti kéytetystd nimityksestd.

Tistd seuraa, ettd kantaja sai tietdd pditoksen perusteluista, vaikka ne olivatkin
suppeat, syyt rekisterdintihakemuksensa hylkédémiselle, ja kyseiset perustelut olivat
sellaisia, etti kantaja pystyi asianmukaisesti valmistelemaan esilld olevaan kantee-
seen liittyvid kanneperusteitaan.

Niin ollen neljis kanneperuste, joka koskee perusteluvelvollisuuden laiminlyontia,
on hyldttivd perusteettomana.

Viides kanneperuste, joka koskee 7 artiklan 1 kohdan b ja ¢ alakohdan rikkomista

Asianosaisten lausumat

Kantaja huomauttaa ensiksi, ettd asetuksen Nio 40/94 7 artiklan 1 kohdan
c alakohdassa sididetylld kiellolla rekisterdidd yhteison tavaramerkiksi merkkejs,
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jotka ovat pelkistisin kuvailevia, on tarkoituksena estisi sellaisten merkkien
rekisterdinti, joilla siksi, ettd ne vastaavat kyseessé olevasta tavaroiden tai palvelujen
ryhmésti yleisesti kiytettyd nimitysté, ei voida yksilsida yritystd, joka myy kyseisten
merkkien kattamia tavaroita tai palveluja. Kantajan mukaan pelkistasin kuvaileviksi
merkeiksi voidaan nidin ollen luokitella ainoastaan merkit, joita kuluttaja voi
tavanomaisesti kiyttdd, kun hén viittaa suoraan ja erityisesti rekistersintihakemulk-
sen kattamien tavaroiden tai palvelujen laatuun tai kun hién kuvailee suoraan ja
erityisesti kyseisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuutta. '

Téssd tapauksessa valituslautakunta ei kantajan mukaan episelvid ja yleisid
toteamuksia lukuun ottamatta osoittanut, etti sanaa top, josta rekistersitaviksi
haettu tavaramerkki muodostuu, kéytetdén tai voidaan kiyttds jossakin kyseisella
sanalla olevassa merkityksessi osoittamaan jotain kyseessi olevilla tuotteilla olevista
laadullisista ominaisuuksista.

Toiseksi kantaja huomauttaa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
soveltamisen osalta aluksi, etti merkin erottamiskykyd on arvioitava suhteessa
tavaroihin, joita varten kyseisen merkin rekisterdintii on haettu,

Kantaja muistuttaa tdmén jélkeen, ettd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen
oikeuskiytinnon mukaan se, etti rekisterintihakemuksen kohteena olevalta
merkiltd puuttuu erottamiskyky, ei voi seurata pelkistddn siitd, etti todetaan, ettei
mainittu merkki ole omaperdinen tai missdin méirin mielikuvituksellinen.

Siten kaikki merkit, jopa sellaiset, jotka muodostuvat yhdesti tai useammasta
tavalliseen kielenkéyttoon kuuluvasta sanasta ja jotka eivit ole lainkaan omaperéisii
tai Juovia, voidaan rekisterdidd yhteisén tavaramerkiksi silli edellytyksells, ettd
kyseisilla merkeilld voidaan yksiléida niiden tavaroiden tai palvelujen alkuperi, jotka
nailld merkeilld on katettava.
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Tutkija tai valituslautakunta eivit kantajan mukaan kuitenkaan osoittaneet, ettei
rekisterdintihakemuksen kohteena oleva sana top kykene tdyttaméén tillaista
tehtivia.

Koska kyseessi oleva merkki muodostuu yksinkertaisesta ja lyhyestd sanasta, joka on
helppo muistaa ja joka voidaan lausua vaivattomasti kaikilla yhteisén kielilla, silld
voidaan kantajan mukaan piinvastoin yksil6idi kantajan tuotteet ja erottaa ne toisen
valmistajan tuotteista.

SMHV toteaa aluksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan
soveltamisen osalta, ettii rekisterditdviksi haettu tavaramerkki muodostuu yksin-
omaan sanasta, jolla voidaan kuvailla yhti kyseessi olevien tuotteiden ominaisuuk-
sista. Taltd osin SMHV tismentid, ettd sana top on kehumasana, jota kiytetddn
yleisesti englannin kielessi kuvailemaan kyseessi olevien tuotteiden hyvid laatua, ja
se ei eroa havaittavissa olevalla tavalla yleisen kielenkéyton termistostd siten, ettd
asianomaiset kuluttajat voisivat pitdd titd sanaa osoituksena kyseessd olevien
tuotteiden kaupallisesta alkuperdsta.

Kantajan sen viitteen osalta, joka koskee viitettyd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan b alakohdan rikkomista, SMHV huomauttaa yhtéiltd, ettd sana top on
englannin kielessd tavanomainen kehumasana, jota kiytetddn tavallisesti yleisnimi-
tyksend sekd elintarvikealalla yleisesti ettd yrttipohjaisten elintarvikkeiden ja
ravintolisien erityisalalla, ja ettd toisaalta valituslautakunta katsoi perustellusti, etta
kohdeyleiso ei mielld sanaa top osoitukseksi kyseesséd olevien tuotteiden kaupalli-
sesta alkuperdsti vaan pikemminkin siten, etti se on informaatiota ndiden
tuotteiden laadusta.
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Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Ensiksi on tarkasteltava kantajan toista viitetti, joka koskee asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

On muistutettava, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
mukaan "tavaramerkkeji, joilta puuttuu erottamiskyky”, ei rekisteridi.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut merkit, joilta
puuttuu erottamiskyky, eivit pysty tdyttdméédn tavaramerkin keskeistd tehtivia eli
yvksildimédn tavaran tai palvelun kaupallista alkuperid, jotta tavaramerkilld
varustetun tavaran tai palvelun ostava kuluttaja voisi siten myShemmén hankinnan
tehdessién valita samalla tavalla, jos kokemus osoittautuu positiiviseksi, tai toisella
tavalla, jos kokemus osoittautuu negatiiviseksi (asia T-360/00, Dart Industries v.
SMHYV (UltraPlus), tuomio 9.10.2002, Kok. 2002, s. 11-3867, 42 kohta).

Merkin erottamiskykyé voidaan arvioida yht#ltd vain suhteessa niihin tavaroihin ja
palveluihin, joita varten rekisterdintii haetaan, ja toisaalta suhteessa siihen, miten
kohdeyleis6 mieltdé asian (em. asia UltraPlus, tuomion 43 kohta).

Téssé tapauksessa valituslautakunta paitteli sanan top erottamiskyvyn puuttumisen
siitd, ettd kyseinen sana on kehumasana, ja siit#, etti se on tavanomainen tai laajalti
kéytetty nimitys asianomaisten tuotteiden yhteydessa (riidanalaisen péitoksen 44 ja
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46 kohta). Lisdksi valituslautakunta katsoi, etté siltd osin kuin kuluttaja ymmértad
kyseisen sanan olevan valmistajan tuotteidensa laatua koskeva kehu, hin ei mielld
sitd erottamiskykyisend alkuperd osoittavana merkkind (riidanalaisen p#dtksen
46 kohta).

Aluksi tiytyy korostaa, ettd merkin erottamiskyvyn toteenndyttimiseksi ei ole
tarpeen todeta, etti merkki on omaperiinen tai mielikuvituksellinen (ks. vastaavasti
em. asia Cine Action, tuomion 31 kohta; em. asia EURQCOOL, tuomion 45 kohta ja
em. asia UltraPlus, tuomion 45 kohta).

Kohdeyleisén osalta on syyti korostaa — kuten valituslautakunta korosti ilman, ettd
kantaja olisi asiaa téltd osin riitauttanut —, ettd yrttipohjaiset elintarvikkeet ja
ravintolisit on tarkoitettu yleisti kulutusta varten ja siten kuluttajille, joiden
huomiokyky ei ole omaleimainen tavalla, joka vaikuttaisi siihen, miten he
ymmirtivit merkin. Kohdeyleisé muodostuu niin ollen keskivertokuluttajista, jotka
ovat tavanomaisen valistuneita sekd kohtuullisen tarkkaavaisia ja huolellisia (ks.
vastaavasti asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s.
1-3819, 26 kohta; asia T-359/99, DKV v. SMHV (EuroHealth), tuomio 7.6.2001,
Kok. 2001, s. 11-1645, 27 kohta ja em. asia UltraPlus, tuomion 46 kohta).

On ensinniikin katsottava, etti sana top, joka on lihtdisin englannin kielestd mutta
jota kiiytetdéin yleisesti myds muissa yhteison kielissd, on superlatiivinen, ja sitd
voidaan kiyttdd substantiivina tai attribuuttina. Koska rekistersitiviksi haettu
tavaramerkki muodostuu pelkistiin tdstd sanasta, kyseisen sanan on katsottava
olevan kieliopillisesti substantiivi.
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Tdmin jilkeen on todettava, ettd tissd tapauksessa sanaa top, toisin kuin sanaa
ultraplus edelld mainitussa asiassa UltraPlus, kiytetiin sen tavanomaisen kieli-
opillisen rakenteen mukaisesti ja se ei "havaittavasti poikkea sananmuodostuksen
kannalta oikeasta rakenteesta” edelldi mainitussa asiassa UltraPlus (tuomion
47 kohta) tarkoitetulla tavalla.

Lisiksi vaikka pitdé paikkansa, ettd sen merkilld top olevan yleismerkityksen vuoksi,
joka liittyy minké tahansa tavaran tai palvelun luonteen, toiminnan, ominaisuuden
tai yhden sen ominaisuuden médritteleméttoméén kehumiseen, kyseiselld merkilli ei
mahdollisteta sitd, ettd kuluttaja pystyisi kuvittelemaan mielessiéin, minki tyyppi-
seen tavaraan tai palveluun kyseinen merkki liittyy, on kuitenkin niin, etti kyseiselld
sanamerkilld ei voida nimenomaan siitd syystd, ettd siti kiytetdan niin yleisessi
kielenkdytossd kuin kaupankidynnissikin yleisend kehumasanana, katsoa voitavan
yksildidd sen kattamien tuotteiden kaupallista alkuperdd eikd siis tdyttivin
tavaramerkin keskeistd tehtdvaa.

Lopuksi vaikka kohdeyleisé voi, kuten kantaja huomauttaa, helposti ja vilittomasti
muistaa téllaisen merkin, se seikka, etti kuka tahansa valmistaja tai palvelujen
tarjoaja voi kiyttdd Lkyseistd merkkid sellaisenaan tavaroidensa tai palvelujensa
mainostamisessa, edellyttid vilttamétts, ettd kyseistd merkkid ei varata yhden ainoan
yrityksen kiyttoon, vaikka téllainen yksinoikeus koskisi ainoastaan tiettyi alaa, kuten
yrttipohjaisten elintarvikkeiden ja ravintolisdaineiden ja vastaavien tuotteiden ala.

Edella esitetysti seuraa, ettei valituslautakunta tehnyt arviointivirhett, kun se totesi,
ettd rekisterditdviksi haetulta tavaramerkiltd puuttui erottamiskyky.

Viidennen kanneperusteen yhteydessid esitetty toinen viite on siis hylittiva
perusteettomana.
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Koska tavaramerkin rekisterdinnin epidmisen perustelemiseksi riittdd, ettd on
olemassa yksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa sdédetyistd ehdottomista
hylkdysperusteista, viides kanneperuste on hyléttdvé tarvitsematta tutkia ensim-
miistd viitetts, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan
virheellistd soveltamista, koska kyseinen vidite on esilli olevassa asiassa joka
tapauksessa tehoton.

Kuudes kanneperuste, johon on vedottu toissijaisesti ja joka koskee asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan soveltamiseen liittyvid arviointivirhettd

Asianosaisten lausumat

Kantajan mukaan valituslautakunta arvioi virheellisesti todisteita, jotka kantaja esitti
tukeakseen viitettd, jonka mukaan rekisterditéviksi haettu tavaramerkki on
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti tullut kiytossd erottamisky-
kyiseksi. Kantaja moittii valituslautakuntaa erityisesti siitd, ettd se tarkasteli nditd eri
todisteita erikseen sen sijaan, ettd se olisi arvioinut niitd kokonaisuutena. Yhdess#
arvioituna mainitut todisteet osoittavat kantajan mukaan, ettd kantaja on kiyttinyt
tavaramerkkisin laajalti ennen rekisterdintihakemuksen tekemisti.

SMHV:n mukaan valituslautakunta katsoi perustellusti, ettd kantajan esittdmilla
todisteilla ei osoitettu, ettd merkki on tullut kiytdssd erottamiskykyiseksi.
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Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Riidanalaisen paatoksen 53-55 kohdasta ilmenee, ettd valituslautakunta ei pitinyt
merkityksellisind todisteina yhtiéltd otteita kantajan luetteloista sen vuoksi, ettei
niiden painamisajankohtaa tai levityksen laajuutta yhteisén alueella asuvan yleison
keskuuteen voitu méérittis, ja toisaalta kantajan myynnin volyymiin liittyvid tietoja
siitd syysté, ettd kyseiset tiedot eivét olleet yksityiskohtaisia eikd kirjanpitija ollut
vahvistanut niit tietoja eiké niiden mukana ollut laskuja.

Kantajan julkaisemasta Sun spot -nimisesti painatteesta periisin olevien heinikuu-
hun 1993, tammikuuhun 1995, helmikuuhun 1996, kesikuuhun 1996 ja elokuuhun
1997 liittyvien otteiden osalta valituslautakunta katsoi riidanalaisen paatoksen
56 kohdassa, ettd koska tissd julkaisussa ei tdsmennetty sen painosmidria ja
maantieteellisid jakelualueita, kyseinen julkaisu ei ollut seikka, jolla voitaisiin
osoittaa, ettd rekisterditdviksi haettu tavaramerkki oli tullut kiytdssd erottamisky-
kyiseksi yhteison asianomaisella alueella. '

On todettava, ettd kantaja ei edes yritd riitauttaa valituslautakunnan padtelmii
esitettyjen todisteiden merkityksettémyydestd asian kannalta tai niiden todistus-
voimasta, jonka ei katsottu olevan riittivin vahva, jotta tissi tapauksessa voitaisiin
soveltaa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaa.

Kantaja vain moittii valituslautakuntaa siit4, ettd se analysoi esitettyji eri todisteita
erillddn, ja siitd, ettei se arvioinut niitd kokonaisuutena,
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Niin ollen riittad, kun katsotaan, ettd valituslautakunta ei tehnyt arviointivirhett,
kun se arvioi erikseen kantajan esittdmien todisteiden, jotka olivat eriluonteisia
asiakirjoja ja tietoja, merkitystd ja todistusvoimaa.

Kuudes kanneperuste, johon kantaja on vedonnut toissijaisesti, on siis hylattivi.

Kaiken edell esitetyn perusteella kumoamisvaatimus on hylattava,

Muut vaatimukset

Vaatimus, jolla pyritddn siihen, ettdi SMHV velvoitetaan korvaamaan kantajalle
asiakirjojen kéddntémisestdi tutkijan luona ja valituslautakunnassa kédydyissd
menettelyissd aiheutuneet kustannukset

Asianosaisten lausumat

Kantaja viittas, ettd sen oli kidnnitettivd kaikki esitetyt asiakirjat englanniksi siitd
syystd, etti tutkija ja valituslautakunta jittivdt systemaattisesti kiyttdméttd
menettelyn kieltd. Tamén vuoksi kantajalle aiheutui kustannuksia, jotka on sen
mukaan maérittivi SMHV:n maksettavaksi.
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uno  SMHYV vastustaa kantajan vaatimuksia.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

11 On todettava, ettd kantaja ei ole esittinyt vaatimuksensa tueksi mitiin seikkoja,
joilla sen viitteet voitaisiin todentaa tai joilla voitaisiin vahvistaa kantajalle sen
véitteen mukaan kéantdmisestd aiheutuneiden kustannusten maira,

12 Niin ollen mainittu vaatimus voidaan vain hylité.

Toissijainen vaatimus, jolla pyritidn saamaan korvaus vahingosta, joka aiheutui
valituslautakunnassa kéydyn menettelyn kohtuuttoman pitkéiksi véitetysti kestosta

Asianosaisten lausumat

us Kantaja vaatii toissijaisesti korvausta kohtuuttoman pitkiksi arvioimastaan valitus-
lautakunnassa kéydyn menettelyn kestosta.
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SMHV huomauttaa yhtiiltd, ettd kantaja ei ole ilmaissut, mitd vahinkoa sille
aiheutui siitd, ettd valituslautakunta viitetysti ylitti kohtuullisen ksittelyajan, ja
toisaalta, eitti kun otetaan huomioon esilli olevan asian olosuhteet, valitus-
lautakunnassa kiydyn menettelyn kestoa ei voida pitéd kohtuuttoman pitkina.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Riitts4, kun todetaan, etti kantaja ei ole esittinyt mitéén seikkoja, joiden perusteella
voidaan todeta, etti valituslautakunnassa kiydyn menettelyn kohtuuttoman pitkiksi
viitetysti kestosta on aiheutunut jonkinlaista vahinkoa.

Kantajan vaatimus, jolla pyritdéin saamaan korvaus vahingosta, jonka se viittdd
aiheutuneen valituslautakunnassa kéydyn menettelyn kohtuuttoman pitkéstd
kestosta, on niin ollen hylattava.

Kaikesta edelli esitetystd seuraa, ettid kanne on kokonaisuudessaan hyléttiva.

Oikeudenkiiyntikulut

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka h#vidé asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiynti-
kulut, jos vastapuoli on sité vaatinut. Koska kantaja on hévinnyt asian ja SMHV on
vaatinut oikeudenkiiyntikulujensa korvaamista, kantaja on velvoitettava korvaamaan
oikeudenkiyntikulut.
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Nailld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljds jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylitdéin,

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Legal Mengozzi Wiszniewska-Bialecka

Julistettiin Luxemburgissa 13 pdiviina heinikuuta 2005,

H. Jung H. Legal

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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