KAUL v. SMHV — BAYER (ARCOL)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljis jaosto)

10 péivind marraskuuta 2004 *

Asiassa T-164/02,

Kaul GmbH, kotipaikka Elmshorn (Saksa), edustajinaan asianajajat
G. Wiirtenberger ja R. Kunze,

kantajana,

vastaan

sisiimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamiehinddn A. von Miihlendahl ja G. Schneider,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa kiydyssi menettelyssid on
ollut

Bayer AG, kotipaikka Leverkusen (Saksa),
* Oikeudenkiyntikicli: saksa,
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ja jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n kolmannen valituslautakunnan
4.3.2002 tekemdsti padtoksestd (asia R 782/2000-3), joka koskee Kaul GmbH:n ja
Bayer AG:n vilistd viitemenettelyd,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljés jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja H. Legal seké tuomarit M. Vilaras ja
1. Wiszniewska-Bialecka,

kirjaaja: hallintovirkamies D. Christensen,

ottaen huomioon kirjallisessa kisittelyssi ja 30.6.2004 pidetyssi istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Tosiseikat

Adtlantic Richfield -yhtié (Atlantic Richfield Co.) teki 3.4.1996 sisimarkkinoiden
harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisdn tavaramerkkid
koskevan hakemuksen yhteison tavaramerkisté 20 paivénd joulukuuta 1993 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on
muutettuna, perusteella.
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Tavaramerkki, jonka rekisterdintia haettiin, on sanamerkki ARCOL.

Tavarat, joita varten tavaramerkin rekistersintii haettiin, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilistd Iuokitusta tavaramerkkien rekisterdimisti varten koske-
vaan, 15 péivéini kesiikuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on
tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 1, 17 ja 20. Luokkaan
1 kuuluvien tavaroiden joukkoon lukeutuvat "kemialliset aineet elintarvikkeiden
sailontddn”,

Tavaramerkkid koskeva hakemus julkaistiin 20.7.1998 yhteisén tavaramerkkileh-
dessi.

Kantaja teki 20.10.1998 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan perusteella
viitteen haetun tavaramerkin rekisterdinti vastaan Iuokkaan 1 kuuluvien tavaroiden
"kemialliset aineet elintarvikkeiden s#ilontéén” osalta, Viite perustui siihen, etti on
olemassa aikaisempi yhteison tavaramerkki, joka oli rekisterdity 24.2.1998 numerolla
49106. Kyseinen tavaramerkki muodostuu sanamerkisti CAPOL, ja se kattaa
seuraavat luokkaan 1 kuuluvat tavarat: "kemikaalit elintarvikkeiden siiléntdin ja
siilyvyyden parantamiseen, nimittiin raaka-aineet valmiselintarvikkeiden, erityisesti
makeisten kiillotukseen ja s#iléntédn”, Kantaja vetosi viitteensi tueksi asetuksen N:o
40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun suhteelliseen hylkiys-
perusteeseen.

Viiiteosasto hylkisi véitteen 30.6.2000 tekemiillién paitoksells silli perusteella, ettd
vaikka tavaroiden samanlaisuus myénnettiisiin, kyseessé olevien merkkien valilld ei
ole sekaannusvaaraa niiden ulkonikson ja lausuntatapaan liittyvien erojen vuoksi.

Kantaja haki 24.7.2000 muutosta viiteosaston piitékseen asetuksen N:o
40/94 59 artiklan mukaisesti.
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Bayer-yhtio (Bayer AG) ilmoitti SMHV:lle 17.7.2000 paivitylld kirjeelldén, joka
vastaanotettiin 24.7.2000, Atlantic Richfield Co:n tekemén, tavaramerkin ARCOL
rekisterdimista koskevan hakemuksen siirrosta sen nimiin. Siirto kirjattiin yhteison
tavaramerkkirekisteriin 17.11.2000 asetuksen N:o 40/94 17 artiklan 5 kohdan ja
24 artiklan mukaisesti.

Kantaja jatti 30.10.2000 SMHV:lle asetuksen N:o 40/94 59 artiklassa tarkoitetun,
valituksen perusteet siséltavén kirjelmén.

SMHV:n kolmas valituslautakunta hylkési valituksen 4.3.2002 tekeméllddn pééitok-
selld (jaljempénd riidanalainen paatos), joka annettiin kantajalle tiedoksi 25.3.2002.
Valituslautakunta katsoi piiosin, ettd aikaisemman tavaramerkin tunnettuudesta
johtuva, kantajan vahvaksi viittiméa erottamiskykyé ei voitu ottaa endd huomioon,
koska kantaja oli vedonnut kyseiseen seikkaan vasta valitusvaiheessa. Valitus-
lautakunta totesi lisiksi, ettd varsinaisesti kantaja ei ollut esittnyt uutta
argumenttia, vaan pikemminkin se oli vaihtanut viitteensd oikeudellisen perustan
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan c alakohdaksi, joka koskee yleisesti
tunnettuja tavaramerkkejd. Valituslautakunta katsoi toisaalta, etti tavaroiden
samanlaisuudesta huolimatta kyseessi olevien sanamerkkien vililld ei ole mitédn
sekaannusvaaraa, kun otetaan huomioon niiden valilld todetut merkittivét
ulkonaksdén ja lausuntatapaan liittyvit erot ja kyseessd olevien tuotteiden
markkinoiden erityisluonne sekd se asiantuntemus, joka mainittujen tuotteiden
tyypilliselld kuluttajalla todennékéisesti on.

Asian kiisittelyn vaiheet ja asianosaisten vaatimukset

Kantaja nosti timéin kanteen ensimméisen oikeusasteen tuomioistuimeen 24.5.2002
toimittamallaan kannekirjelmilli. SMHYV toimitti vastineensa ensimmaiisen oikeus-
asteen tuomioistuimeen 16.10.2002.
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Kantaja pyysi ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 7.11.2002 toimittamal-

laan kirjeelld ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen tysjirjestyksen 135 artiklan
2 kohdan mukaisesti lupaa toimittaa vastauskirjelmé.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin (neljis jaosto) padtti 20.11.2002, ettei
toinen kirjelmien vaihto ollut tarpeen, koska kantaja voi suullisessa késittelyssd
kehitelld perusteitaan ja viitteitdén seki vastata SMHV:n vastineeseen,

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin (neljis jaosto) pitti esittelevin tuomarin
kertomuksen perusteella aloittaa suullisen kisittelyn,

Asianosaisten lausumat ja vastaukset ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen
esittdmiin kysymyksiin kuultiin 30.6.2004 pidetyssi istunnossa.

Kantaja vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen p#itéksen

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

— hylkéa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Qikeudellinen arviointi

Kantaja esittiii kanteensa tueksi nelja kanneperustetta, joista ensimmainen koskee
siti, ettd valituslautakunta ei ole noudattanut velvollisuuttaan tutkia kantajan
esittimid seikkoja, toinen sitd, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohtaa on rikottu, kolmas sité, etti jisenvaltioissa hyviksyttyja prosessioikeu-
dellisia periaatteita ja SMHV:ssa sovellettavia menettelytapasédntdja on rikottu, ja
neljis sitd, ettd perusteluvelvollisuutta ei ole noudatettu.

Asiassa on dluksi tutkittava ensimméinen kanneperuste.

Asianosaisten lausumat

Kantaja on sitd mielts, ettd valituslautakunnan nikemys, jonka mukaan vditeme-
nettelyn pattymisen jilkeen valituslautakunta ei voi endd ottaa uusia tosiseikkoja
tutkittavaksi, on seurausta virheellisesti kasityksestd valituslautakunnan tehtévistd.
Valituslautakunta on kantajan mukaan toinen tosiseikkoja kisittelevé instanssi, joten
asianosaiset voivat esitti#i valituslautakunnassa uusia tosiseikkoja. Esilld olevassa
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asiassa valituslautakunta menetteli niin ollen sekaannusvaaraa arvioidessaan
virheellisesti, kun se kieltéytyi tutkimasta kantajan 30.10.2000 piivétyssa kirjelméssd
esittdmid seikkoja, jotka koskivat aikaisemman tavaramerkin CAPOL vahvaa
erottamiskykyd ja jotka koostuivat kantajana olevan yhtion toimitusjohtajan
valaehtoisesta ilmoituksesta, johon liittyi luettelo kantajana olevan yhtion asiak-
kaista. SMHYV rikkoi ndin menetellessién kantajan oikeutta tulla kuuliuksi.

Muuten kantaja ei suinkaan Iuopunut, toisin kuin SMHV viittis, vetoamasta
vditteensd perusteena asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan
vedotakseen viitteensd perusteena saman asetuksen 8 artiklan 2 kohdan
¢ alakohtaan. Kantajan mukaan 30.10.2000 piivittyyn kirjelmésn liitetyilld
asiakirjoilla ei ollut tarkoitus esittdd uusia tosiseikkoja, vaan tarkoitus oli
ennemminkin tdydent4d viitemenettelyssi jo esitettyji argumentteja.

SMHYV vastaa, ettd kantajan nikemys perustuu virheelliselle tulkinnalle asetuksella
N:o 40/94 kidyttéonotetusta oikeussuojajéirjestelmists, jota on sovellettu valitus-
lautakunnan "vakiintuneessa oikeuskiytinndssi”. Valituslautakuntien toiminnalli-
sesta jatkuvuudesta viiteosastoon nihden seuraa, ettd pelkistiin tekemilld
valituksen ei voi vilttyd seuraamuksilta, jotka aiheutuvat viiteosaston asettamien
midrdaikojen noudattamatta jittdmisestdi. SMHV korostaa niin ollen, etti
muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta valituslautakunnat kieltdytyvit aina
huomioimasta uutta selvitysti tosiseikoista, jos sitd ei ole annettu kyseisi#
maidrdaikoja noudattaen.

Kantajan asemaan markkinajohtajana elintarvikkeiden sailéntidn kiytettivien
kemiallisten valmisteiden markkinoilla ja tavaramerkin CAPOL yleiseen tunnettuu-
teen asianomaisen kohderyhmin keskuudessa vedottiin kuitenkin SMHV:n mukaan
ensimmiiistd kertaa valituslautakunnassa. Tiltd osin oli kyse uusista tosiseikoista ja
vieléipd, sikili kuin kantaja kéyttdd ilmaisua "yleisesti tunnettu”, viitteen oikeudelli-
sen perustan muuttamisesta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan ¢ alakohdalksi.
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SMHV on lisiksi sitd mieltd, ettd kantajan markkina-aseman ja sitd vastaavan
kantajan tavaramerkin erottumiskyvyn vahvistumisen huomioon ottaminen ei olisi
mahdollistanut sekaannusvaaran olemassaolon toteamista.

Ensimmdiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Aluksi on todettava, ettii kantajan esittimit seikat koostuvat sen toimitusjohtajan
antamasta valachtoisesta ilmoituksesta ja luettelosta kantajan asiakkaista.

Kantaja toimitti kyseiset asiakirjat, jotka liittyvit kantajalle kuuluvan tavaramerkin
hyviksikdytén voimakkuuteen, tukeakseen perusteluja, jotka oli jo esitetty
viiteosastolle — ja jotka silloin perustuivat ainoastaan kantajan tavaramerkin
kuvailevauden puuttumista koskeviin nikékohtiin — ja joiden mukaan kyseilld
tavaramerkilli on vahva erottamiskyky, minkd vuoksi sitd olisi suojattava
vahvemmin.

Valituslautakunta katsoi riidanalaisen paitoksen 10-12 kohdassa ja SMHV sen
jilkeen vastineensa 30 kohdassa, ettd Lyseistd selvitystd tosiseikoista ei voitu
huomioida, koska se oli annettu viiteosaston asettamien madriaikojen umpeudut-
tua.

On kuitenkin todettava, ettd kyseinen nikemys ei ole yhteensopiva sen SMHV:n
eri instanssien vililld vallitsevan toiminnallisen jatkuvuuden kanssa, jonka
olemassaolo on vahvistettu ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeus-
kdytdnnossa niin ex-parte —menettelyn osalta (asia T-163/98, Procter & Gamble v.
SMHV (BABY-DRY), tuomio 8.7.1999, Kok. 1999, s, II-2383, 38—44 kohta;
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kyseisestd tuomiosta ilmenevi tulkinta on niiltd osin omaksuttu my0s asiassa
C-383/99 P, Procter & Gamble v. SMHV (BABY-DRY), tuomio 20.9.2001, Kok,
2001, I-6251; ks. myos asia T-63/01, Procter & Gamble v. SMHV (saippuan
muoto), tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, II-5255, 21 kohta) kuin inter partes
menettelynkin osalta (asia T-308/01, Henkel v. SMHV — LHS (UK) (KLEEN-
CARE), tuomio 23.9.2003, 24~32 kohta, ei vield julkaistu oikeustapauskokoel-
massa).

Oikeuskdytinndssd on nimittiin todettu, ettdi SMHV:n eri instanssien vilill
vallitsevan toiminnallisen jatkuvuuden periaatteesta ilmenee, etti asetuksen N:o
40/94 74 artiklan 1 kohdan toisen osan soveltamisalalla valituslautakunnalla on
velvollisuus perustaa paiitoksensd kaikkiin asianosaisen joko asian ensimmiiseni
asteena ratkaisseelle yksikolle tai valitusmenettelyssi esittimiin tosiseikkoihin ja
oikeudellisiin seikkoihin, timéin kuitenkaan rajoittamatta kyseisen artiklan 2 kohdan
soveltamista (em. asia KLEENCARE, tuomion 32 kohta). SMHV:n eri osastojen
vélilld vallitsevasta toiminnallisesta jatkuvuudesta ei siis seuraa — toisin kuin SMHV
Vdittdd inter partes -menettelyn osalta — ettd asianosainen, joka ei ole esittdnyt
tiettyjd tosiseikkoja tai oikeudellisia seikkoja asian ensimmiseni asteena ratkais-
seelle yksikélle kyseisen yksikon asettamissa midirdajoissa, ei voisi asetuksen N:o
40/94 74 artiklan 2 kohdan nojalla vedota mainittuihin seikkoihin valituslautakun-
nassa. Toiminnallisesta jatkuvuudesta seuraa painvastoin, ettd mainitut seikat, jotka
téllainen asianosainen on esittényt, voidaan ottaa tutkittavaksi valituslautakunnassa,
ellei asetuksen 74 artiklan 2 kohdan noudattamisesta kyseisessd muutoksenhakue-
limess& muuta johdu.

Koska esilld olevassa asiassa tosiseikkoja ei ole esitetty asetuksen Nio 40/94 74 artil-
lan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla liian mydhéin, vaan ne on esitetty kantajan
30.10.2000 valituslautakunnalle jéttdmén kirjelmén liitteens, toisin sanoen asetuksen
N:o 40/94 59 artiklassa siédetyssi neljin kuukauden miriajassa, valituslautakunta
ei néin ollen voinut kieltdyty4 ottamasta huomioon kyseisii seikkoja.

Toisaalta valituslautakunta on omassa kisittelyssiiin ottanut huomioon tavaramer-
kin hakijan 27.12.2000 piivityssa kirjelméssi esittimin lausuman, jonka mukaan
kantaja tosiasiassa pyrkii todistamaan, etti kantajan tavaramerkki on laajalti
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tunnettu tai yleisesti tunnettu tavaramerkki, ja timén mukaisesti todennut
riidanalaisen pagtoksen 13 kohdassa toissijaisesti, ettd kantaja korvaisi véitteensd
oikeudellisena perustana asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
kyseisen asetuksen 8 artiklan 2 kohdan c alakohdalla.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, ettd kyseistd toissijaista argumenttia
ei voida hyviksy.

Kantaja ei nimittdin ole missééin menettelyn vaiheessa viittényt, ettd se perustaisi
viitteensi muulle sddnnokselle kuin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohdalle. Kantaja painvastoin vetosi, kyseiseen oikeudelliseen perusteeseen
nojautuen, jo viiteosastossa kiydyssd menettelyssi ja sen jélkeen valituslautakun-
nassa kiiydyssi menettelyssi tavaramerkkinsé vahvaan erottamiskykyyn ja yhteisGjen
tuomioistuimen oikeuskaytintoon, joka koskee kyseisen ndkokohdan merkityk-
sellisyytta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun
sekaannusvaaran arvioinnissa,

Kaikesta edellii todetusta seuraa, ettd valituslautakunta menetteli asetuksen N:o
40/94 74 artiklan vastaisesti kieltdytyessddn tutkimasta kantajan 30.10.2000 sille
toimittamassa kirjelmissi esittdmié tosiseikkoja, joilla oli tarkoitus néyttdé toteen
aikaisemman tavaramerkin vahva erottamiskyky, joka oli seurausta siitd, ettd kantaja
oli kiyttinyt kyseistd tavaramerkkid markkinoilla.

Oikeuskiytinnossi on todettu kuitenkin, ettd koska sekaannusvaara on sitd
suurempi, miti erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on, sellaisia tavara-
merkkeji, jotka ovat erittdin erottamiskykyisid joko ominaispiirteidensé vuoksi tai
sen vuoksi, ettd ne tunnetaan markkinoilla, suojataan laajemmin kuin niitd, joiden
erottamiskyky on heikompi. Niin ollen sekaannusvaara voi olla olemassa siitd
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huolimatta, ettd kyseiset tavaramerkit eivit ole kovin samankaltaisia, jos ne tavarat
tai palvelut, jotka nimi tavaramerkit kattavat, ovat hyvin samankaltaisia ja jos
aikaisempi tavaramerkki on erittdin erottamiskykyinen (ks. asia C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. 1-3819, 20 ja 21 kohta
oikeuskdytintoviittauksineen).

Niin ollen sikili kuin valituslautakunta totesi esilld olevassa asiassa, etti kyseisten
merkkien kattamat tavarat olivat tdysin samanlaisia ja ettd kyseiset merkit olivat
jossain méérin samankaltaisia, se ei voinut ottaa kantaa sekaannusvaaran
olemassaoloon, niin kuin se teki, ottamatta huomioon kaikkia asian kannalta
merkityksellisid seikkoja, joihin kantajan esittdmdt seikat, joilla oli tarkoitus néyttad
toteen aikaisemman tavaramerkin vahva erottamiskyky, lukeutuivat.

Tésté seuraa, ettd valituslautakunta ei noudattanut niiti velvollisuuksiaan, jotka silld
on asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun
sekaannusvaaran tutkinnassa, kun se ei ottanut huomioon kantajan sille esittamia
seikkoja, Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtiivini ei ole arvioida
SMHV:n sijasta kyseessd olevia seikkoja vaan tehtivd kuuluu SMHVille. Riidan-
alainen p#itds on ndin ollen kumottava ilman, ettii olisi tarpeen lausua muista
kanneperusteista,

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hévidi asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenlkiynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska vastaaja on hivinnyt asian, se on
kantajan vaatimuksen mukaisesti velvoitettava korvaamaan oikeudenkdyntikulut,
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (neljis jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)
kolmannen valituslautakunnan 4.3.2002 tekemi piatos (asia R 782/2000-3)
kumotaan.

2) SMHYV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Legal Vilaras Wiszniewska-Bialecka

Julistettiin Luxemburgissa 10 pdivind marraskuuta 2004.

H. Jung H. Legal

kirjaaja neljinnen jaoston puheenjohtaja
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