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JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
ELEANOR SHARPSTON

13 pdivind maaliskuuta 2008 '

1. Aikaisemman tavaramerkin haltija voi
vastustaa yhteison tavaramerkin rekiste-
rointid, jos sen vuoksi, ettd se on samankal-
tainen kuin aikaisempi, samoja tai saman-
kaltaisia tavaroita tai palveluja varten
oleva tavaramerkki, yleison keskuudessa
on sekaannusvaara, joka voi lisddntyd, jos
aikaisempi tavaramerkki on erityisen erot-
tamiskykyinen. Esilld olevassa valituksessa
on kysymys ennen kaikkea siitd, voidaanko
ja milld edellytyksilldi uuden tavaramerkin
katsoa saavuttaneen tillaisen erottamiskyvyn
sen perusteella, ettd sitd on kéytetty osana
vanhempaa tavaramerkkia.

Yhteison lainsdadanto

2. Yhteison tavaramerkkiasetuksessa >
sdddetddn useista perusteista, joilla tavara-
merkkihakemus voidaan hylatd. Ehdottomat
hylkaysperusteet luetellaan 7 artiklassa, kun
taas suhteelliset hylkdysperusteet eli perus-

1 - Alkuperiinen kieli: englanti.
2 — Yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annettu neuvoston asetus
(EY) N:040/94 (EYVL 1994, L 11, s. 11; jéljempané asetus).
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teet, joilla kolmas osapuoli voi vastustaa
rekisterointid, luetellaan 8 artiklassa.

3. Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e
alakohdan ii luetelmakohdassa kielletadan
rekisteroiméstd merkkejé, jotka muodostuvat
yksinomaan “teknisen tuloksen saavuttami-
seksi valttimattomastd tavaran muodosta”.

4. Asetuksen 7 artiklan 2 kohdassa saddetdian
seuraavaa:

"Edella 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekiste-
roinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan
osassa yhteisod.”
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5. Asetuksen 8 artiklassa sdddetddan timan

asian  kannalta  merkityksellisiltd ~ osin
seuraavaa:
”1. Aikaisemman tavaramerkin haltijan

vastustuksesta tavaramerkkii ei rekisterdida:

b) jos sen vuoksi, ettd se on sama tai
samankaltainen kuin aikaisempi, samoja
tai samankaltaisia tavaroita tai palve-
luyja varten oleva tavaramerkki, [sen
alueen, jolla aikaisempi tavaramerkki
on suojattu,] yleison keskuudessa on
sekaannusvaara, joka sisdltdd vaaran
tavaramerkin ja aikaisemman tavara-
merkin vilisestd mielleyhtymasti.

2. Edelld 1 kohdassa ’aikaisemmalla tavara-
merkilld’ tarkoitetaan:

a) tavaramerkkejd, joiden rekisterdintiha-
kemus on tehty ennen yhteison tavara-
merkin rekisterdintihakemuksen teko-
pédivad — — ja jotka kuuluvat seuraaviin
ryhmiin:

i) yhteison tavaramerkit

* — Lainausta on korjattu yhteisdjen tuomioistuimessa, koska
asetuksen suomenkielinen versio on puutteellinen.

ii)  jdsenvaltiossa rekisteroidyt tavara-
merkit — —

iii) tavaramerkit, joiden kansainvi-
linen rekisterdinti on voimassa
jasenvaltiossa;

”

6. Asetuksen 8 artiklaan ei sisélly 7 artiklan
2 kohdassa olevan kaltaista nimenomaista
sddnnostd, jonka mukaan  suhteellisia
hylkaysperusteita sovelletaan, vaikka ne
olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteiso4.

7. Yhteis6jen tuomioistuin on vakiintuneesti
katsonut, ettd 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa
sovellettaessa sitéd, onko yleison keskuudessa
sekaannusvaaraa, on arvioitava kokonais-
valtaisesti ja huomioon on otettava kaikki
tekijét, jotka ovat merkityksellisid kyseisessa
yksittdistapauksessa. Tdmidn arvioinnin on
kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausunta-
tavan tai merkityssiséllon samankaltaisuuden
osalta perustuttava tavaramerkeistd synty-
vadn kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on
otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat
ja hallitsevat osat. Silld, miten keskiverto-
kuluttaja mieltdd kyseessd olevat tavarat tai
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palvelut, on ratkaiseva merkitys sekaannus-
vaaran kokonaisarvioinnissa. ~Keskiverto-
kuluttaja mieltdd tavaramerkin tavallisesti
yhtend kokonaisuutena eikd tarkastele sen
eri vyksityiskohtia.> My®s tavaramerkkien
merkityssisdllon samankaltaisuus voi aiheut-
taa sekaannusvaaran, ja sekaannusvaara voi
olla suurempi, jos aikaisempi tavaramerkki
on erityisen erottamiskykyinen joko ominais-
piirteidensd vuoksi tai siksi, ettd se on laajalti
tunnettu yleison keskuudessa. *

8. Asetuksen 73  artiklassa  sdddetddn
seuraavaa: “Virasto[’] perustelee péitok-
sensd. Ne voivat perustua ainoastaan sellai-
siin syihin, joihin osapuolet ovat voineet
ottaa kantaa.”

3 — Ks. esim. asia C-334/05 P, SMHV v. Shaker, tuomio
12.6.2007 (Kok. 2007, s. 1-4529, 34 ja 35 kohta
oikeuskaytantoviittauksineen).

Ks. erityisesti asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997 (Kok.
1997, s.1-6191, 24 kohta); asia C-425/98, Marca Mode, tuomio
22.6.2000 (Kok. 2000, s. I-4861, 38 kohta). Nimi asiat koskivat
kansallisia tavaramerkkejd, eikd niihin siten ollut sovellettava
asetusta vaan jasenvaltioiden tavaramerkkilainsaddannon
lahentdmisesta 21.12.1988 annettua ensimmadistd neuvoston
direktiivid 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1). Molemmissa
sdddoksissd on kuitenkin olennaisilta osin samanlaiset sddn-
nokset rekisterdinnin hylkédysperusteista, ja myos yhteisojen
tuomioistuin on tulkinnut niitd samalla tavoin.

5 — Toisin sanoen sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tava-

ramerkit ja mallit) (jaljempdnda SMHV).

IS
|
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Asian kasittelyn vaiheet

9. L & D SA (jiljempénd L & D) toimitti
30.4.1996 SMHV:lle yhteison tavaramerkkia
koskevan hakemuksen, joka koski sanat "Aire
Limpio” sisaltdvda seuraavaa kuviomerkkia.
Viittaan siithen jédljempand ilmaisulla Aire
Limpio -merkki.

10. Tavarat ja palvelut, joiden rekiste-
réintid haettiin, kuuluvat Nizzan sopimuk-
6 . . ..
seen’ pohjautuvan luokituksen luokkiin 3
ja 5, jotka kattavat hajuvedet, eteeriset oljyt
ja kosmeettiset tuotteet sekd hajustetut

ilmanraikastustuotteet.

11. Julius Sdmann Ltd (jaljempédnd Sdmann)
teki 29.9.1998 viitteen hakemuksen kohteena
olevan tavaramerkin rekisterdintid vastaan
useiden  aikaisempien  tavaramerkkien
perusteella.

6 — Tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta tavara-
merkkien rekisterdimistd varten koskeva, 15.6.1957 tehty
Nizzan sopimus, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja
muutettuna.
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12. Niihin aikaisempiin tavaramerkkeihin
kuului yhteison tavaramerkkind rekiste-
roity kuviomerkki nro 91991, jota oli haettu
1.4.1996 ja joka oli rekisterdity 1.12.1998
jaljempénd esitettdville Nizzan sopimuksen
mukaiseen luokkaan 5 kuuluville tava-
roille. Viittaan siihen jéljempédnd ilmaisulla
siluettimerkki.

13. Aikaisempiin tavaramerkkeihin
kuuluivat myds 17 muuta kansallista ja
kansainvilistd kuviomerkki, joilla on kaikilla
samat_ddriviivat ja jotka yhtd lukuun otta-
matta’ eroavat siten, etti niilli on valkoinen
alusta ja/tai joitakin sanoja puun keskiosassa.
Esilli olevan valituksen kannalta erityistd
merkitystd on kahdella jidljempénd esitettd-
villi kansainviliselld tavaramerkills, ® jotka
on rekisterdity luokkiin 3 ja 5 kuuluvia tava-
roita varten erityisesti Italiassa. Kansainvi-
linen tavaramerkki nro 178969 rekisterditiin
21.8.1954 ja kansainvilinen tavaramerkki nro
328915 puolestaan 30.11.1966. Ne ovat sana-
osia siséltdavid kuviomerkkejd, joihin viittaan

7 — Kansainvilinen tavaramerkki nro 612525, joka on rekisteréity
9.12.1993 mm. Italiassa luokan 5 tavaroita varten. Se niyttaa
samanlaiselta kuin siluettimerkki, mutta siihen ei ole vedottu
erityisesti esilld olevassa asiassa kyseessi olevissa padtoksissa.

8 — Kansainvilisid tavaramerkkejd ovat Maailman henkisen omai-
suuden jérjeston hallinnoiman, tavaramerkkien kansainvilisti
rekisteréintia koskevan Madridin sopimuksen mukaisesti
useissa maissa suojatut tavaramerkit.

jaljempdnd ilmaisuilla CAR-FRESHNER-
merkki ja ARBRE MAGIQUE -merkki.

14. SMHV:n viiteosasto hylkasi viitteen. Se
vertasi Aire Limpio -merkkid siluettimerk-
kiin. Se katsoi, ettd luokkien 3 ja 5 tavarat,
joita varten hakemus oli tehty, ovat samoja
tai hyvin samankaltaisia kuin luokan 5
tavarat, joita varten siluettimerkki on rekiste-
réity. Tdmadn jélkeen se arvioi, riittikd merk-
kien samankaltaisuus aiheuttamaan sekaan-
nusvaaran. Sen mielestd ménnyn tai kuusen
(tai minkd tahansa muun puun, hedelmin
tai kukan) muoto ei ole erityisen erotta-
miskykyinen hajuvesien tai ilmanraikastus-
tuotteiden osalta vaan se on jopa yleinen
tai kuvaileva, eikd ndin ollen yksittdinen
yritys voi saada siihen yksinoikeutta. Ndiden
kahden merkin valilli on merkittavid graa-
fisia ja sanallisia eroja, ja selvésti erotettavat
erot painavat enemmaén kuin heikosti erotet-
tavat samankaltaisuudet siten, ettd riittdvin
erilaisen kokonaisvaikutelman perusteella

I-5731



JULKISASIAMIES SHARPSTONIN RATKAISUEHDOTUS — ASIA C-488/06 P

sekaannusvaaraa tai vaaraa mielleyhtymaista
ei ole. Tdimin kannan otettuaan viditeosasto
ei pitdnyt tarpeellisena tutkia yksityiskoh-
taisesti niitd aikaisempia tavaramerkkeja,
joihin asiassa oli vedottu ja jotka poikkeavat
vieldkin enemmén Aire Limpio -merkistd
kuin siluettimerkki.’

15. Sdmann valitti tdstd paatoksestd SMHV:n
toiseen valituslautakuntaan, joka otti sekaan-
nusvaaran osalta toisenlaisen kannan. ™

16. Valituslautakunta katsoi kyseisten tava-
roiden samankaltaisuuden olevan riidatonta
ja keskittyi arviossaan sekaannusvaaraan Aire
Limpio -merkin ja siluettimerkin vililld eika
Sémannin esille tuomien “kaikkien aikai-
sempien tavaramerkkien vélilld”. Se teki ndin
“samoista prosessiekonomisista syista” kuin
vditeosasto, koska siluettimerkki “edusti”
muita tavaramerkkejad ja koska se oli viite-
osaston tutkima tavaramerkki. "'

9 — Tami yhteenveto viiteosaston analyysistd perustuu valituslau-
takunnan padtoksen 6 kohdassa esitettyyn versioon.

10 — Asiassa R 326/2003-2, Julius Simann v. L & D, 15.3.2004
tehty péatos.

11 - Valituslautakunnan paatoksen 22 ja 23 kohta.
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17. Se katsoi, ettd molemmat tavaramerkit
muodostuvat kuusesta, jonka sivuilla on
ulokkeiden ja sisikkeiden muodostamia
oksia ja jolla on lyhyt runko laajemmalla
alustalla, mutta siluettimerkki on todel-
linen siluetti kun taas Aire Limpio -merkki
muodostuu muita elementtejd sisdltavista
adriviivoista. Kysymys on nidin ollen siitd,
ovatko erot riittdvid poistaakseen sekaannus-
vaaran, ja vastaus tdhdn riippuu ratkaisevasti
aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvysta
ja siitd, miten laajalti se on tunnettu. >

18. Valituslautakunta katsoi, ettd merkityssi-
sallon samankaltaisuus voi aiheuttaa sekaan-
nusvaaran erityisesti silloin, kun aikaisempi
tavaramerkki on erityisen erottamiskykyinen
joko ominaispiirteidensé vuoksi tai siksi, ettd
se on laajalti tunnettu yleison keskuudessa.
Tutkittaessa viimeksi mainitun edellytyksen
tdyttymistd on otettava huomioon kaikki
merkitykselliset seikat, joita ovat muun
muassa tavaramerkin markkinaosuus, tava-
ramerkin kdyttdmisen intensiivisyys, maan-
tieteellinen laajuus ja kesto sekd se, missd
maédrin yritys on kayttdnyt varoja tavara-
merkin tunnetuksi tekemiseen.

19. Esitetyn ndyton perusteella joka vuosi
myytiin yli 45 miljoonaa autoihin tarkoi-
tettua Sdmannin ilmanraikastetta, ja niiden
markkinaosuus on arvioitu yli 50 prosentiksi
Italiassa, jossa aikaisempi tavaramerkki on

12 — Pédtoksen 24-26 kohta.

13 — Pidtoksen 27 ja 29 kohta, joissa viitataan asiassa C-375/97,
General Motors, 14.9.1999 annettuun tuomioon (Kok. 1999,
s. [-5421, 27 kohta).
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vuodesta 1954 suojattu olennaisesti saman-
muotoisella CAR-FRESHNER-merkilla
ja jossa vuosina 1996 ja 1997 mainontaan
kaytettiin yli 7 miljardia Italian liiraa. Koska
“aikaisempaa tavaramerkkid” on kiytetty
pitkdédn ja se on laajalti tunnettu Italiassa, se
on erityisen erottamiskykyinen ainakin Ita-
liassa, “vaikka silld ei ole tétd erottamiskykya
ominaispiirteidensd vuoksi, kuten riidanalai-
sessa padtoksessd todetaan, mikd on myds
kyseenalaista, silldi puun muoto yleensd ja
kuusen muoto ovat kaksi eri asiaa”. **

20. Valituslautakunta péatteli tdstd, ettd
tavaramerkkien merkityssisdllon samankal-
taisuus — samalla kuusen muodolla esitetty
ajatus — saattaa aiheuttaa, ainakin Italiassa,
sekaannusvaaran kyseessd olevan yleison
keskuudessa. Niiden vilisten erojen ja erityi-
sesti sen, ettd Aire Limpio -merkin kuusi
sisdltdd koomisesti piirretyn henkilohahmon
ja sanaosan, ei voida katsoa poistavan titd
sekaannusvaaraa, koska kyseessd oleva yleiso
saattaa katsoa sen olevan hauska ja koristeltu
versio aikaisemmasta tavaramerkistd, erityi-
sesti kun otetaan huomioon kysymyksessa
olevien tavaroiden samankaltaisuus.

21. Ndin ollen valituslautakunta kumosi
osittain véiteosaston padtoksen ja epdsi Aire

14 — Pédtoksen 30-32 kohta.
15 — Paitoksen 33 kohta.

Limpio -merkin rekister6innin luokkiin 3 ja 5
. . 16
kuuluvia tavaroita varten.

22. L & D vaati ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuinta kumoamaan valituslauta-
kunnan péaitoksen. Se viitti asiassa rikotun
tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan
b alakohtaa ja 73 artiklaa. Ensimmaiisen
oikeusasteen tuomioistuin kuitenkin hylkéasi
kanteen. '’

Valituksenalainen tuomio

Vdite 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
rikkomisesta

23. Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin
katsoi, etta asetuksen 7 artiklan 2 kohtaa
pitdisi soveltaa analogisesti 8 artiklan suhteel-
lisiin hylkiysperusteisiin. '* Tamin jalkeen se
totesi, ettd valituslautakunnan johtopaitos,
jonka mukaan riidanalaiset tavaramerkit ovat
merkityssisélloltdan samankaltaiset ja jonka

16 — Viiteosaston ja valituslautakuntien paatoksissid kasitellyt
muut kysymykset eivit ole timén valituksen kohteena.

17 — Asia T-168/04, L & D v. SMHV, tuomio 7.9.2006 (Kok. 2006,
s. 11-2699).

18 — Ks. edelld 4 ja 6 kohta.

I-5733



JULKISASIAMIES SHARPSTONIN RATKAISUEHDOTUS — ASIA C-488/06 P

mukaan niiden vililld on sekaannusvaara,
perustui sen toteamukseen siluettimerkin
erityisestd erottamiskyvystd Italiassa. Tama
toteamus perustui vuorostaan siihen, ettd
ARBRE MAGIQUE -merkin, jolla on sama
kuusen muoto ja joka sisdltda lisdksi sana-
osan, kayton katsottiin jatkuneen pitkddn
ja sen olevan laajalti tunnettu Italiassa. Oli
siten tarpeen ratkaista, oliko jdlkimméinen
toteamus oikea ja erityisesti oliko mahdol-
lista katsoa, etti siluettimerkki on voinut
tulla erityisen erottamiskykyiseksi ARBRE
MAGIQUE -merkin kiytén perusteella.

24. Ensimmadisen oikeusasteen tuomiois-
tuin katsoi, ettd tavaramerkin erottamis-
kyvyn saavuttaminen voi seurata sen kaytosta
toisen rekisterdidyn tavaramerkin osana, jos
tdman kiayton seurauksena kohderyhmaéssa
tiedetddn tavaramerkilla varustetun tavaran
tai palvelun olevan perdisin tietystd yrityk-
sestd.” Valituslautakunta katsoi perustel-
lusti, ettd kuusen siluetti, jolla on merkittéva
tai jopa hallitseva asema ARBRE MAGIQUE
-merkissd, vastaa siluettimerkkid. Néin
ollen oli perusteltua katsoa, ettd siluetti-
merkki muodostaa osan ARBRE MAGIQUE
-merkistd. Koska se on voinut tulla erotta-
miskykyiseksi sen vuoksi, ettd sitd on kiytetty
ARBRE MAGIQUE -merkin osana, valitus-
lautakunta tutki perustellusti ndyttod, joka
liittyy ARBRE MAGIQUE -merkin kéyttoon

19 - Valituksenalaisen tuomion 67-71 kohta.

20 — Asia C-353/03, Nestlé, tuomio 7.7.2005 (Kok. 2005, s. 1-6135,
30 ja 32 kohta).
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ja lagjaan tunnettuuteen, todetakseen pitkdn
kdyton, laajan tunnettuuden ja sen yhden
osan, eli siluettimerkin, erottamiskyvyn. *!

25. Valituslautakunnan  tdstd  nidytostd
tekemd johtopddtds, jonka mukaan silu-
ettimerkkid on osana rekisterdityd tava-
ramerkkia ARBRE MAGIQUE kéytetty
pitkaén Italiassa, se on sielld laajalti tunnettu
ja sen vuoksi erityisen erottamiskykyinen,
oli niin ikddn oikea. Se perustui siihen, ettd
"talld tavaramerkilld markkinoitujen tuot-
teiden vuotuisen myynnin madra ylittda
45 miljoonaa yksikkod ja ettd myynti Itali-
assa edusti ndin ollen yli 50:td prosenttia
markkinoista vuosina 1997 ja 1998” ja ettd
ndiden tuotteiden mainontaan Italiassa
vuosina 1996 ja 1997 kaytetyt varat ylittivat
7 miljardia Italian liiraa. Se, ettd ndmé luvut
koskivat Aire Limpio -merkin hakemuksen
jattdmistd myohempid ajanjaksoja, ei tehnyt
niitd  merkityksettomiksi. =~ Hakemuksen
jattopdivan jalkeiset seikat voidaan ottaa
huomioon, mikéli ne mahdollistavat johto-
péaatosten tekemisen tilanteesta, joka vallitsi
tini samana ajankohtana. ** Hakija on voinut
hankkia silld vuosina 1997 ja 1998 olleen
50 prosentin markkinaosuuden ainoastaan
asteittain. Valituslautakunta ei ndin ollen
tehnyt virhettéd katsoessaan, ettei tilanne ollut
huomattavan erilainen vuonna 1996.*

21 — Tuomion 72-77 kohta.

22 — Asia C-192/03 P, Alcon v. SMHYV, tuomio 5.10.2004 (Kok.
2004, s. 1-8993, 41 kohta oikeuskéytdntoviittauksineen) ja
asia C-259/02, La Mer Technology, tuomio 27.1.2004 (Kok.
2004, s. [-1159, 31 kohta).

23 — Valituksenalaisen tuomion 78-84 kohta.
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26. Vaikka oikeuskdytinnossd on katsottu,
ettd erottamiskykyéd ei voida nayttdd toteen
pelkdstadn  tiettyjen  prosenttiosuuksien
kaltaisten yleisten ja abstraktien kriteerien
perusteella, ** timi oikeuskiytinté koskee
rekisterdintihakemuksen kohteena olevan
tavaramerkin erottamiskyvyn saavuttamista
eikd sitd, onko jo erottamiskykyiseksi tullut
rekisterdity tavaramerkki laajalti tunnettu.
Joka tapauksessa valituslautakunta otti
huomioon myés ARBRE MAGIQUE -merkin
kiistattoman pitkan kiyton. *®

27. Valituslautakunta ei myoskéddn tukeu-
tunut perusteetta siihen, ettd aikaisempi
tavaramerkki on ollut suojattu olennaisesti
samassa muodossa vuodesta 1954 alkaen
CAR-FRESHNER-merkkini, ilman mitiian
ndyttoda sen kéytostd sen rekisterdinnin
jalkeen. Se perusteli pédatostdédn ARBRE
MAGIQUE -merkin toteennéytetylld kéytolla
Italiassa  eikd ~ CAR-FRESHNER-merkin
kaytolld. Vaikka sen padtoksessd todetaan,
ettd CAR-FRESHNER-merkki on ollut rekis-
teroity vuodesta 1954 alkaen, pitkdn kayton
osalta siind viitataan ARBRE MAGIQUE
-merkkiin. Valituslautakunta katsoi siten
perustellusti, ettdi ARBRE MAGIQUE
-merkin ja vastaavasti siluettimerkin, joiden
katsotaan osoittavan tietyn yrityksen tava-
roiden alkuperdd, pitkd kaytto ja laaja tunnet-
tuus Italiassa on osoitettu oikeudellisesti
riittdvélla tavalla, ja niin ikddn perustel-
lusti todennut, ettd siluettimerkki on tullut
erityisen erottamiskykyiseksi Italiassa. *®

24 — Asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002 (Kok. 2002, s.
1-5475, 62 kohta).

25 — Valituksenalaisen tuomion 85 kohta.
26 — Tuomion 86—88 kohta.

28. Todettuaan, ettd kyseessd olevien tava-
roiden samankaltaisuutta ei ollut kiistetty, >’
ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin
tarkasteli tavaramerkkien samankaltaisuutta.
Se katsoi, ettd kaksi tavaramerkkia ovat
samankaltaisia, kun ne ovat asianomaisen
yleison nidkokulmasta ainakin osittain
samanlaisia yhden tai useamman merkityk-
sellisen seikan osalta. >

29. Ulkoasun osalta Aire Limpio -merkin
graafinen osa on hallitseva kokonaisvaiku-
telmassa ja voittaa melko huonosti erottuvan
sanaosan, joka muodostuu kuusen sisddn
asetetuista pienistd kirjaimista. Kokonais-
vaikutelma ei ole koominen henkildhahmo
vaan kuusta muistuttava kuva. Kasvot ja
kédet on piirretty kuusen keskiosaan, ja kaksi
kenkdd muodostavat jalustan. Tamén henki-
lohahmon koominen ja koristeellinen tyyli
antaa télle esitykselle mielikuvituksellisen
vaikutelman, ja yleis6 saattaa katsoa tavara-
merkin siluettimerkin huvittavaksi ja koris-
telluksi versioksi. Se muodostuu merkist,
jonka hallitseva osa on kuusen siluetti eli
siluettimerkin olennainen osa. Témi on se
hallitseva osa, jonka Lkuluttaja etupédssa
havaitsee ja jonka perusteella hin tekee
valintansa erityisesti  valintamyymal6issa
myytdvien tavanomaisten kulutustavaroiden
osalta. ”

27 — Tuomion 89 ja 90 kohta.
28 — Tuomion 91 kohta.
29 — Tuomion 92—94 kohta.
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30. Merkityssisallon — osalta  molemmat
kyseessd olevat merkit yhdistetddn kuusen
siluettiin. Kun otettiin huomioon luotu
vaikutelma ja erityisen merkityksen puut-
tuminen ilmaisulta "aire limpio” italialaisen
yleison keskuudessa, valituslautakunta totesi
perustellusti, ettd ne ovat merkityssisallol-
tddn samankaltaisia. Lausuntatavat erosivat
sen vuoksi, ettd siluettimerkki voidaan esittda
suullisesti merkkid kuvailemalla, kun taas
Aire Limpio -merkki voidaan ilmaista suulli-
sesti lausumalla sen sanaosa. >

31. Sekaannusvaaraa tarkastellessaan ensim-
maiisen oikeusasteen tuomioistuin viittasi
aluksi oikeuskdytdntoon, jonka mukaan
téllainen vaara on olemassa, jos kohdeyleiso
saattaa luulla, ettd kyseiset tuotteet ovat
perdisin samasta yrityksestd tai taloudelli-
sesti keskenddn sidoksissa olevista yrityk-
sistd. Sekaannusvaaraa on arvioitava koko-
naisuutena sen perusteella, miten yleiso
ymmartdd sekd tavaramerkit ettd tuotteet,
ja ottaen huomioon kaikki merkityksel-
liset tekijat, kuten keskindinen riippuvuus,
joka wvallitsee tavaramerkkien samankaltai-
suuden ja tuotteiden samankaltaisuuden
vililla. Tavaramerkkien samankaltaisuuden
arvioinnin on perustuttava kokonaisvaiku-
telmaan, ja huomioon on otettava niiden
erottavat ja hallitsevat osat. Sekaannusvaara
on sitd suurempi, mitd erottamiskykyi-
sempi aikaisempi tavaramerkki on. Merki-
tyssisdllon samankaltaisuus, joka perustuu
merkityssisélloltadn yhdenmukaisten kuvien
kéyttdimiseen, saattaa ndin ollen aiheuttaa
sekaannusvaaran tilanteessa, jossa aikaisempi
tavaramerkki on erityisen erottamiskykyinen

30 — Tuomion 95 ja 96 kohta.
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joko ominaispiirteidensd vuoksi tai siksi, ettd
se on laajalti tunnettu yleisén keskuudessa. *'

32. Koska kyseessd olevat tavarat ovat tavan-
omaisia kulutushyodykkeitd, kohdeyleisona
on keskivertokuluttaja, jota tosin pidetddn
kohtuullisen valistuneena, tarkkaavaisena
ja huolellisena mutta joka ei ole erityisen
tarkkaavainen niitd ostaessaan. Kuluttaja
valitsee yleensi itse kyseessd olevat tavarat,
ja hinelld on pyrkimys tukeutua valinnassaan
pédasiassa ndille tavaroille kdytettavdén tava-
ramerkkiin, eli kuusen siluettiin. Kun otettiin
huomioon yhtéaltd tavaroiden samankaltai-
suus ja tavaramerkkien ulkoasun ja merkitys-
sisdllon samankaltaisuus ja toisaalta se, ettd
aikaisempi tavaramerkki oli erityisen erot-
tamiskykyinen Italiassa, valituslautakunta ei
ollut tehnyt virhettd todetessaan, ettd sekaan-
nusvaara oli olemassa. **

33. Tamin jilkeen ensimmadisen oikeusas-
teen tuomioistuin hylkési useat L & D:n esit-
tdmat vaitteet.

34. Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin
piti perusteettomana véitettd, jonka mukaan
siluettimerkilld on heikko erottamiskyky sen

31 - Valituksenalaisen tuomion 97-99 kohta, jossa mainitaan asia
T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV — Giorgio Beverly
Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003 (Kok.
2003, s. 11-2821, 30-32 kohta); asia T-292/01, Phillips-Van
Heusen v. SMHV — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel
(BASS), tuomio 14.10.2003 (Kok. 2003, s. 11-4335, 47 kohta)
ja edelld alaviitteessd 4 mainitussa asiassa SABEL annetun
tuomion 24 kohta.

32 - Valituksenalaisen tuomion 100-102 kohta.
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vuoksi, ettd sen muoto kuvailee kyseessi
olevia tavaroita. Siluettimerkki ei ole todelli-
suutta vastaava esitys kuusesta vaan tyylitelty
kuusi, jolla on hyvin lyhyt runko suorakul-
maisella alustalla, ja siitd on tullut erityisen
erottamiskykyinen. Yhdistyneen kuningas-
kunnan  patenttiviraston  ohjesddntoihin
vetoamisella ei ollut merkitysti, silld yhteison
tavaramerkkilainsdddédnté on  itsendinen
jarjestelmd, jota sovelletaan kansallisista
jarjestelmistd riippumatta. Vditettd, jonka
mukaan siluettimerkkié ei olisi pitanyt rekis-
teroidd, koska se koostuu olennaisilta osin
vain tuotteen muodosta ja koska tima muoto
on vilttdmaton tavaralla tavoitellun teknisen
tuloksen saavuttamiseksi, ei voitu esittda
viitemenettelyssié ehdottomana  hylkéys-
perusteena merkin pétevdd rekisterdintia
vastaan.®

Vidite 73 artiklan rikkomisesta

35. L & D vaitti, ettd valituslautakunnan
paitoksen perusteet koskevat aikaisempia
tavaramerkkejd, jotka valituslautakunta oli
itse jattdnyt vertailevan tutkimuksen ulko-
puolelle ratkaistakseen, oliko sekaannusvaara
olemassa.

33 — Tuomion 103-105 kohta.

36. Ensimmadisen oikeusasteen tuomiois-
tuin totesi, ettd 73 artiklassa edellytetyista
perusteluista on selkedsti ja yksiselitteisesti
ilmettédva tehty pédttely siten, ettd niille, joita
paatos koskee, selvidvdt sen syyt, jotta ne
voisivat puolustaa oikeuksiansa, ja ettéd yhtei-
sOjen tuomioistuimet voivat tutkia paatoksen
laillisuuden.* Lisiksi SMHV:n paitokset
voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin,
joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa.
Tama koskee seka tosiseikkoja ja oikeudellisia
seikkoja ettd ndyttod. Oikeus tulla kuulluksi
ulottuu kuitenkin ainoastaan tosiseikkoihin
ja oikeudellisiin seikkoihin, jotka muodos-
tavat paatoksen perustan, eikd hallintoelimen
lopulliseen kantaan, jonka se aikoo omaksua.
Kasiteltdvdnd olevassa asiassa valituslauta-
kunnan padtoksessd ilmaistaan selvésti ja
yksiselitteisesti sen pattely. L & D oli voinut
ottaa kantaa kaikkiin seikkoihin, joihin
pddtos perustui, sekd valituslautakunnan
suorittamaan aikaisempien tavaramerkkien
kiiyttoon liittyviin niyton arviointiin, *®

37. Nédin ollen ensimmaisen oikeusasteen
tuomioistuin hylkéasi kanteen ja velvoitti L &
D:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut. L & D
on hakenut tihan tuomioon muutosta.

34 — Asia C-447/02 P, KWS Saat v. SMHV, tuomio 21.10.2004
(Kok. 2004, s. I-10107, 64 ja 65 kohta).

35 — Valituksenalaisen tuomion 113-117 kohta.
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Valituksen arviointi

Johdanto

38. L & D vaatii yhteisdjen tuomioistuinta

kumoamaan ensimmdiisen oikeusasteen
tuomioistuimen tuomion kokonaisuu-
dessaan, kumoamaan valituslautakunnan

paétoksen siltd osin kuin siind kumotaan osit-
tain vditeosaston pditos, evatddn Aire Limpio
-merkin rekister6inti luokkiin 3 ja 5 kuuluvia
tavaroita varten ja velvoitetaan asianosaiset
vastaamaan omista kuluistaan, sekd velvoit-
tamaan SMHV:n korvaamaan kaikki oikeu-
denkdyntikulut. SMHV ja Sdmann vaativat
yhteisdjen tuomioistuinta hylkddméaén vali-
tuksen ja velvoittamaan L & D:n korvaamaan
oikeudenkayntikulut.

39. Valituksensa tueksi L & D viittad
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen
rikkoneen ensinndkin asetuksen 8 artiklan
1 kohdan b alakohtaa todetessaan, i) ettd
siluettimerkki on tullut erottamiskykyiseksi,
ii) ettd kyseessd olevat tavaramerkit ovat
samankaltaisia ja iii) ettd sekaannusvaara on
olemassa, ja toiseksi 73 artiklaa perustaes-
saan arviointinsa muita tavaramerkkeji kuin
siluettimerkkid koskevaan néytt6on.

40. Sekd SMHYV etta Samann vaativat ensi-
sijaisesti valituksen jdttamistd kokonaisuu-
dessaan tutkimatta, koska siind vaaditaan

I-5738

yhteiséjen tuomioistuinta tutkimaan uudel-
leen ensimmdisen oikeusasteen tuomiois-
tuimen tosiseikkoja koskevia arviointeja ja
erityisesti sekaannusvaaraa koskevaa arvioin-
tia, ja toissijaisesti sen hylkddmistd kaikilta
osin perusteettomana.

41. Pitaa tietysti paikkansa, ettd kahden tava-
ramerkin vilistd sekaannusvaaraa tai vaaraa
mielleyhtymasta koskeva arviointi liittyy
tosiseikkoihin ja ettd tdmén arvioinnin on
perustuttava keskivertokuluttajalle todenni-
koisesti syntyvaan kokonaisvaikutelmaan. Se
sisdltdad vaistamattd subjektiivisen elementin,
josta on jossain mddrin aina mahdollista olla
eri mielta.

42. Valitusta  kasitellessddn  yhteisjen
tuomioistuimen on sivuutettava mieles-
sddn se, ettd viiteosasto, valituslautakunta
tai mahdollisesti ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuin olisi voinut arvioida sekaan-

nusvaaraa tdsmallisemmin  tosiseikkojen
perusteella. Sen on rajoituttava tutkin-
nassaan  oikeuskysymysten arvioimiseen:

ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen
toimivallan puuttumiseen, asian kisittelyssa
ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimessa
tapahtuneeseen  oikeudenkdyntivirheeseen
tai mika tarkeintd, ensimmaisen oikeusasteen
tuomioistuimessa tapahtuneeseen yhteison
oikeuden rikkomiseen. *®

43. Yhteisdjen tuomioistuimen tutkinta
rajoittuu myos ldhtokohtaisesti sille esitet-
tyjen valitusperusteiden arvioimiseen —
samalla tavoin kuin ensimmaéisen oikeus-
asteen tuomioistuimen tehtdvd rajoittuu
ldhtokohtaisesti  asianosaisten  viitteiden
tutkimiseen — jollei kysymys ole ordre public

36 — Yhteisojen tuomioistuimen perussdannon 58 artikla.
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-tyyppisestd seikasta, joka on otettava viran
puolesta huomioon.

44. Tarkastelen jaljempénd L & D:n esit-
tdmid eri vditteitd nédiden periaatteiden
mukaisesti. Aluksi on ehké kuitenkin paikal-
laan korostaa epévarmuutta (johon palaan
jaljempdnd tarkemmin tutkiessani peruste-
luvelvollisuuden laiminlyontid koskevaa vali-
tusperustetta) siitd, minkd tavaramerkkien
on tarkkaan ottaen katsottu olleen valituslau-
takunnan ja vastaavasti ensimmadisen oikeus-
asteen tuomioistuimen suorittaman vertailun
kohteena.

45. Valituslautakunta totesi vertailevansa
Aire Limpio -merkkii siluettimerkkiin, jonka
se katsoi edustavan muita tavaramerkkeji,
minka jilkeen se hyviksyi Sdmannin autoihin
tarkoitettujen ilmanraikasteiden mainon-
nasta ja myynnistd esittdmén nédytén ilman
viittausta tavaramerkkiin, jolla niitd mainos-
tettiin tai myytiin, ja tukeutui siihen, ettd
CAR-FRESHNER-merkki oli ollut suojattu
vuodesta 1954 lahtien. Ensimmaéisen oikeus-
asteen tuomioistuin totesi kuitenkin, ettd
valituslautakunta oli perustanut paatelmansa
ARBRE MAGIQUE -merkin kayttoon ja
lagjaan tunnettuuteen ja katsonut siluetti-
merkin muodostavan osan téstd tavaramer-
kistd. Joitakin muutoksenhaun yhteydessa
esitettyja huomautuksia voi olla helpompi
ymmaértdd, kun ndmi mahdolliset ristiriitai-
suudet pidetddn mielessa.

Ensimmdinen valitusperuste — 8 artiklan 1
kohdan b alakohdan rikkominen

Siluettimerkin saavuttaman erityisen erotta-
miskyvyn toteamista koskeva virhe

— Kokonaisvaikutelma

46. L & D viittdd, ettd ensimmadisen oi-
keusasteen tuomioistuin ei ole ottanut riit-
tdvésti huomioon siluettimerkin ja ARBRE
MAGIQUE -merkin vilisid silmiinpistivia
eroja ulkoasussa (tarkat &driviivat, sana-
osan siséltdvd kehys ja alustan viri). Se on
ndin ollen jattinyt noudattamatta oikeus-
kaytant6d, jonka mukaan kokonaisarvioin-
nin on perustuttava yhtend kokonaisuu-
tena mielletystd tavaramerkistd syntyvaan
kokonaisvaikutelmaan. *’

47. Yhdyn SMHV:n ja Sdmannin kantaan,
jonka mukaan talld kritisoidaan ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuimen tosiseikkoja
koskevaa arviointia, joka ei voi olla muutok-
senhaun kohteena. Ensimmadisen oikeus-
asteen tuomioistuin vertasi siluettimerkkia
ARBRE MAGIQUE -merkin osaan, eika

37 - Ks. edelld 7 kohta.
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L & D:n viite sisdlld minkdédnlaista viittaus-
ta siihen, ettei nditd kahta elementtid olisi
verrattu syntyneen kokonaisvaikutelman
perusteella.

— Kuvio-osan asema ARBRE MAGIQUE
-merkissé

48. L & D viittds, ettd ensimmaisen oikeus-
asteen tuomioistuin ei ole médritellyt ARBRE
MAGIQUE -merkin kuvio-osan (kuusen
siluetti) tdsmallistd asemaa. Jos silld on
pelkéstdan merkittdava eikd hallitseva asema,
tdmén tavaramerkin kiytostd ja tunnettuu-
desta esitetyn nédyton perusteella ei voi tehda
siluettimerkin  erottamiskykyd  koskevaa
padtelmaa.

49, Katson SMHV:n tavoin ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuimen todenneen,
ettda ARBRE MAGIQUE -merkin kuvio-osalla
ei ollut pelkiastddn merkittdvd vaan myds
hallitseva asema. **

38 — Tuomion englanninkielisen version 76 kohdassa kiyte-
tddn ilmaisua "significant or even predominant” (ranskaksi
"significatif voire prédominant” ja espanjaksi "significativo e
incluso predominante”).

I - 5740

— Asiassa Nestlé annettu tuomio

50. L & D viittda lisaksi, ettd asiassa Nestlé
annetussa tuomiossa, >’ johon ensimmdisen
oikeusasteen tuomioistuin tukeutui katsoes-
saan siluettimerkin tulleen erottamiskykyi-
seksi osana ARBRE MAGIQUE -merkkig,
ei todeta, ettd kéytto rekisterdidyn tavara-
merkin osana vdlttdmdtti johtaisi erotta-
miskyvyn saavuttamiseen, vaan se ainoas-
taan saattaa johtaa siihen. Lisdksi kyseisen
asian olosuhteet eivit olleet sellaiset, ettd
niiden perusteella voitaisiin tehdd johtopaa-
toksid nyt esilld olevassa asiassa: i) asiassa
Nestlé annettu tuomio koski rekisterdin-
tihakemuksen kohteena olevalla tavara-
merkilla saavutettua erottamiskykyd eika
tavaramerkkid, johon viitteen tekija vetoaa,
ii) se koski kahta puhtaasti sanamerkkia
eikd kuviomerkkid ja yhdistettyd kuvio- ja
sanamerkkid, iii) asiassa Nestlé annetussa
tuomiossa hakemuksen kohteena ollut tava-
ramerkki muodostui tarttuvan iskulauseen
hallitsevasta osasta, kun taas tdssé ARBRE
MAGIQUE -merkin kuvio-osan hallitsevaa
asemaa ei ole niytetty toteen ja iv) asiassa
Nestlé annetussa tuomiossa hakemuksen
kohteena ollut tavaramerkki ja aikaisemman
tavaramerkin osa olivat identtisid, kun taas
tdssd tapauksessa kaksi siluettia ovat vain
samankaltaisia.

51. Mielestini on selvai, ettd ensimmaisen
oikeusasteen tuomioistuin on voinut perus-
tellusti vedota asiassa Nestlé annettuun

39 — Mainittu edelld alaviitteessd 20.
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tuomioon tehdessddn padtelmdn, joka ei
voi olla muutoksenhaun kohteena ja jonka
mukaan siluetti on todellisuudessa tullut
erottamiskykyiseksi ARBRE MAGIQUE
-merkin osana. Asiassa Nestlé annetun
tuomion ja esilld olevan asian vililld viite-
tyistd eroista i) ja ii) eivét ndytd edellyttiavin
toisenlaista ldhestymistapaa, eroa iii) olen
kasitellyt edellisen viitteen yhteydessé ja ero
iv) koskee tosiseikasta tehtyé arviointia.

— Sanaosien hallitseva asema

52. Tamidn jilkeen L & D vetoaa siihen,
ettd padtelmd, jonka mukaan kuusen &éri-
viivat olivat merkittavissd asemassa ARBRE
MAGIQUE -merkissd ja siten merkitta-
vissd asemassa siluettimerkissd, on vastoin
oikeuskiytintod, ** jonka mukaan seki graa-
fisia osia ettd sanaosia sisdltivissd tavaramer-
keissd sanaosat ovat hallitsevassa asemassa,
jos graafiset osat ovat sisélloltddn ainoastaan
vahdisessi madrin  mielikuvituksellisia —
kuten kuusen dériviivojen tapauksessa.

53. Mikddn L & D:n mainitsemassa oikeus-
kdytdnnossd ei viittaa tillaiseen ehdotto-
maan sddntoon. Kyseiset kolme tuomiota
koskevat tapauksia, jossa sanaosa on katsottu

40 — Edella alaviitteessa 4 mainitussa asiassa SABEL annetun
tuomion 25 kohta; asia T-117/02, Grupo El Prado Cervera
v. SMHV - Debuschewitzin perilliset (CHUFAFIT), tuomio
6.7.2004 (Kok. 2004, s. 11-2073, 51 kohta) ja asia T-40/03,
Murtia Entrena v. SMHV — Bodegas Murta (Julidn Murta
Entrena), tuomio 13.7.2005 (Kok. 2005, s. 1I-2831, 55 ja 56
kohta).

hallitsevaksi, mutta se ei oikeuta tekemaan
johtopédtostd, jonka mukaan ndin pitdisi
aina olla. Esilld olevassa asiassa ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuin arvioi tosiseikkoja
toisin, eikd tdma arviointi voi olla muutok-
senhaun kohteena.

— Yhdistyneen kuningaskunnan patenttivi-
raston ohjesddnnot

54. L & D viittdd, ettd ensimmaiisen oikeus-
asteen tuomioistuin piti virheellisesti merki-
tyksettomind vaitteitd, jotka perustuivat
Yhdistyneen kuningaskunnan patenttiviras-
ton ohjesddntoihin kuvailevuuden arvioin-
nista. Naiissd ohjesddnnoissd ainoastaan
vahvistetaan, ettd kuusen muodolla kuvail-
laan kyseessd olevia tavaroita, ja ne olisi voitu
ottaa huomioon kokonaisarvioinnissa.

55. Mielestédni ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuin ei ole tehnyt oikeudellista
virhettd katsoessaan, ettd valituslautakunnan
padtosta pitdisi arvioida ainoastaan asetuksen
perusteella, sellaisena  kuin  yhteis6jen
tuomioistuimet ovat sitd tulkinneet. Se teki
tosiseikkoja koskevan toteamuksen kyseessa
olevien tuotteiden muodon kuvailevuudesta,
eikd edes SMHV:n omissa ohjesdédnnoissa
voitaisi pitdd tdta toteamusta virheellisend,
jos se ei ole ristiriidassa asetuksen tai oikeus-
kdytdnnon kanssa. Téamd piatee vieldkin
suuremmalla syyll, kun kysymys on kansalli-
sista ohjesddnnoistd, eikd L & D ole vedonnut
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minkiinlaiseen ristiriitaan lainsdadiannon
tai oikeuskdytdnnon kanssa. Myoskaén siina,
ettd siluettimerkki on kuvattu seka kuusen
muotoiseksi ettd todellisuutta vastaamatto-
maksi esitykseksi kuusesta, ei ole ristiriitaa
(kuten L & D niin ikddn vaittaa).

— Teknisen tuloksen saavuttamiseksi valtta-
maton tavaran muoto

56. L & D:n mukaan ensimmadisen oikeus-
asteen tuomioistuimen olisi pitdnyt katsoa,
ettd siluettimerkki ei ole oikeudellisesti riit-
tdvan erottamiskykyinen, koska siind ainoas-
taan toistetaan osa silld myytyjen tavaroiden
ulkoisesta olemuksesta,*' eli niiden muoto.
Tamd muoto on sitd paitsi valttdmaton
ilmanraikasteen  edellyttdmén  teknisen
tuloksen saavuttamiseksi, eikd sitd voitu
rekisteroidéd asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e
alakohdan perusteella. Ensimmaéisen oikeus-
asteen tuomioistuimen ei olisi pitanyt jattda
tutkimatta viimeksi mainittua véitettd siksi,
ettd se koski ehdotonta hylkédysperustetta,
kun taas kanne koski viitemenettelyd, vaan
se olisi voitu ottaa huomioon osana erotta-
miskykyé koskevaa kokonaisarviointia.

57. Tamdn viitteen ensimmadisen osan
tueksi L & D ei voi mielestdni tukeutua

41 - Asia C-104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003 (Kok. 2003, s.
1-3793, 65 kohta) ja asia T-36/01, Glaverbel v. SMHV (lasi-
laatan pinta), tuomio 9.10.2002 (Kok. 2002, s. 1I-3887, 23
kohta).
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mainitsemaansa  oikeuskdytdntoon, jossa
todetaan ainoastaan, ettd televiestintdalan
tavaroita ja palveluja varten kiytetyn vérin
tai lasiesineiden pinnassa olevien kuvioiden
ei valttamdttd mielletd yksiloivin tavaroiden
kaupallista alkuperad. Kyseisessa oikeuskéy-
tannossda  kuitenkin edellytetddn tosiseik-
kojen arviointia ratkaistaessa, onko kussakin
tapauksessa todennikoistd, ettd véri, kuvio,
muoto tai muu elementti todellisuudessa
mielletddn osoitukseksi tédstd alkuperésta. Ei
voida mitenkddn uskottavasti viittdd, ettd
tavaramerkki, jonka muoto on erottamisky-
kyinen, voisi automaattisesti menettdd erot-
tamiskykynsd, kun tavaroita valmistetaan
tdssd muodossa.

58. Viitteen jdlkimmadistd osaa tarkastelta-
essa on huomattava, ettei yhteis6jen tuomio-
istuimen ratkaistavana ole kysymys siité,
onko kuusen muoto todellisuudessa viltta-
miton halutun teknisen tuloksen saavutta-
miseksi eli raikasteen asteittaiseksi vapaut-
tamiseksi ilmanraikasteesta, vaan kysymys
siitd, saattoiko ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuin perustellusti jattdd tutkimatta
tdman viitteen siksi, ettd se koski ehdotonta
hylkéysperustetta eikd siten liittynyt vditeme-
nettelyn aineelliseen siséltoon.

59. Ensimmadisen oikeusasteen tuomiois-
tuin on tarkastellut tatd kysymystd jo kahden
aikaisemman tapauksen yhteydessd. Ensim-
miinen niisti tapauksista oli asia Durferrit. **
Tavaramerkin rekisterdintid  vastustanut
osapuoli oli esittdnyt yhtend perusteena
vditteen  hylkddvastd  valituslautakunnan

42 — Asia T-224/01, Durferrit v. SMHV — Kolene (NU-TRIDE),
tuomio 9.4.2003 (Kok. 2003, s. 11-1589, 72—75 kohta).
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paitoksestd nostamassaan kanteessa, ettd
tavaramerkki oli asetuksen 7 artiklan 1
kohdan f alakohdassa tarkoitetulla tavalla
yleisen jarjestyksen ja hyvien tapojen vas-
tainen. Ensimmadisen oikeusasteen tuomio-
istuin hylkési kanneperusteen merkitykset-
tomanai, koska 7 artiklan 1 kohdan f alakohta
el ole sddnnos, jonka valossa riidanalaisen
paitoksen laillisuutta on arvioitava”. Se esitti
seuraavat perustelut.

60. Tavasta, jolla hakemusten tutkinta on
jarjestetty asetuksen 36-43 artiklassa, ja
erityisesti vditemenettelyéd koskevien 42 ja 43
artiklan sanamuodosta ja rakenteesta seuraa,
ettd 7 artiklassa tarkoitettuja ehdottomia
hylkéysperusteita ei ole tarkasteltava viite-
menettelyssd, joka voi perustua ainoastaan 8
artiklassa tarkoitettuihin suhteellisiin perus-
teisiin. Vaikka kolmannet voivat 41 artiklan
1 kohdan perusteella esittdd ehdottomia
hylkaysperusteita koskevia huomautuksia
SMHV:lle, SMHV:n on sen seurauksena
ainoastaan tutkittava, onko tutkimusmenet-
tely kdynnistettavd uudelleen rekisteréinnin
esteiden selvittdmiseksi. Ndin ollen SMHV:n
ei ole viitemenettelyssd otettava huomioon
kolmansien esittdmii téllaisia huomautuksia,
vaikka ne tosiasiassa esitettdisiin tillaisen
menettelyn kuluessa. SMHV:1ld on mahdol-
lisuus lykatd véditemenettelyd, jos lykkidys on
tarkoituksenmukaista. *

43 — Yhteison tavaramerkistd annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 40/94 tiytantoonpanosta 13.12.1995 annetun komis-
sion asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL, L 303, s. 1), sellai-
sena kuin se on muutettuna, nykyisen 20 sd@nnén 7 kohdan
mukaisesti.

61. Asetuksen 58 artiklan mukaan ai-
noastaan SMHV:n menettelyn osapuoli voi
hakea muutosta valituslautakunnalta, ja 63
artiklan 4 kohdan mukaan ainoastaan vali-
tuslautakunnan menettelyn osapuolet voivat
saattaa asian yhteis6jen tuomioistuinten
kasiteltaviksi. Huomautuksia 41 artiklan
1 kohdan mukaisesti esittaneet henkilot
eivit ole menettelyn osapuolia riippumatta
siitd, ovatko he esittineet viitteen vai eivat.
He eivat voi hakea muutosta valituslauta-
kunnalta saati yhteisdjen tuomioistuimilta
SMHV:n ehdottomasta hylkédysperusteesta
tekemédn padtokseen.

62. Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin
viittasi sittemmin asiassa Durferrit annet-
tuun tuomioon ennakkotapauksena asiassa
BMI Bertollo antamassaan tuomiossa,  jossa
yhteison tavaramerkin hakijan mielesté viit-
teen tekija ei voinut vedota aikaisempaan
tavaramerkkiin silld perusteella, ettd tuota
aikaisempaa tavaramerkkid ei olisi pitdnyt
rekisteroidd. Ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuin ei esittdnyt yksityiskohtaisia
perusteluja asiassa Durferrit omaksutun
lahestymistavan soveltamiselle tihdn varsin
erilaiseen tilanteeseen vaan totesi ainoastaan,
ettd mikali kantaja katsoi aikaisemman tava-
ramerkin tulleen rekisterdidyksi 7 artiklan
vastaisesti, sen olisi pitdnyt esittdd sen mitat-
tomaksi julistamista koskeva pyynto 51
artiklan nojalla. Lisdksi se totesi hieman eri
asian osalta, ettd kansallisen tavaramerkin

44 — Asia T-186/02, BMI Bertollo v. SMHV — Diesel (DIESELIT),
tuomio 30.6.2004 (Kok. 2004, s. 11-1887, 71 kohta).

I-5743



JULKISASIAMIES SHARPSTONIN RATKAISUEHDOTUS — ASIA C-488/06 P

pétevyyttd ei voida riitauttaa yhteison tava-
ramerkin  rekisterdintimenettelyssd  vaan
ainoastaan mitdttomyyttd koskevassa menet-
telyssd, johon ryhdytddn kyseessd olevassa
jasenvaltiossa.

63. Esilld olevassa asiassa ensimmadisen oi-
keusasteen tuomioistuin totesi tuomionsa
105 kohdassa asiassa BMI Bertollo annet-
tuun tuomioon viitaten seuraavaa: “Joka
tapauksessa kantaja ei voi vditemenettelyssa
vedota ehdottomaan hylkdysperusteeseen
kansallisen tavaramerkkiviranomaisen tai
SMHV:n suorittamaa merkin pétevaa rekis-
terdintid vastaan. Asetuksen N:o 40/94 7
artiklassa tarkoitettuja ehdottomia hylkays-
perusteita ei ole tarkasteltava viitemenette-
lyssd, eikd kyseinen artikla ole sdédnnds, jonka
valossa riidanalaisen pdatoksen laillisuutta on
arvioitava.”

64. Tiassd yhteydessd on paikallaan kerrata
padkohdittain asiassa sovellettavat asetuksen
sadnnokset.

65. Kun 7 artiklassa luetellaan rekisteréinnin
ehdottomat hylkdysperusteet ilman viittausta

45 — Asia T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV - Hukla
Germany (MATRATZEN), tuomio 23.10.2002 (Kok. 2002, s.
11-4335, 55 kohta). T#td samaa kohtaa kisiteltiin valituksessa
yhteis6jen tuomioistuimelle, mutta se ei muodostanut osaa
yhteiséjen tuomioistuimen antaman méirayksen peruste-
luista (asia C-3/03 P, Matratzen Concord v. SMHV, maériys
28.4.2004, Kok. 2004, s. [-3657, 38—42 kohta). Asiassa oli
kysymys yhteison tavaramerkkihakemuksesta, joka koski
saksan kielelld kuvailevan osan sekéd erottavan osan sisil-
tdvdd merkkid. Aikaisempi kansallinen tavaramerkki, joka
muodostui pelkéstidn saksankielisestd kuvailevasta osasta,
oli rekistersity Espanjassa, jossa se ei ollut kuvaileva.

I - 5744

kolmansiin osapuoliin, 8 artikla puolestaan
koskee voimassa olevien tavaramerkkien
haltijoiden vastustusta nédiden haltijoiden
oikeuksien loukkaamista koskevilla perus-
teilla. Rekisterdintimenettelystd sdddetddn
IV osastossa (36—45 artiklassa), ja se jakautuu
seuraavasti: i) hakemuksen jdttamisen
muodollisten edellytysten tutkiminen, ii)
rekisteroinnin ehdottomien esteiden tutki-
minen, iii) rekisteroinnin esteend mahdol-
lisesti olevia aikaisempia tavaramerkkeja
koskeva tutkimus, iv) hakemuksen julkaise-
minen, v) kolmansien huomautukset 7 artik-
lassa tarkoitetuista ehdottomista hylkéyspe-
rusteista, vi) aikaisempien tavaramerkkien
haltijoiden viite 8 artiklassa tarkoitetuilla
suhteellisilla perusteilla, vii) hakemuksen
mahdollinen peruuttaminen, rajoittaminen,
muuttaminen tai jakaminen ja viii) rekis-
terdinti. Sen jilkeen kun tavaramerkki on
rekisterdity, 51 ja 52 artiklassa sdddetddn
ehdottomista ja suhteellisista mitattomyys-
perusteista, joihin voidaan vedota SMHV:lle
tehtdvissd vaatimuksessa tai loukkauskantee-
seen kohdistuvassa vastakanteessa.

66. Ndiden sddnnosten valossa asiassa
Durferrit annetun tuomion perustelut ovat
mielestdni tdysin vakuuttavia tilanteessa,
jossa osapuoli aikoo vastustaa tavaramerkin
rekisterointid perusteella, joka liittyy tava-
ramerkin rekister6innin olennaisiin edel-
lytyksiin. Toisaalta tillaiset perusteet eivit
kuulu véditemenettelyd koskevissa sddnnok-
sissd tyhjentévisti lueteltuihin perusteisiin, ja
toisaalta eri sddnnoksilld on otettu kdyttoon
muita, tarkoituksenmukaisempia menette-
lyjd, joihin on mahdollista turvautua joko
samanaikaisesti vditemenettelyn kanssa tai
rekisteroinnin jalkeen.
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67. En ole kuitenkaan vakuuttunut siitd, ettd
téllaisia perusteluja voitaisiin soveltaa myds
silloin, kun yhteisoén tavaramerkin rekiste-
rointid hakenut osapuoli esittdd puolustuk-
sena vditemenettelyssd, etta viitteen perus-
teena olevaa tavaramerkkid ei olisi pitdnyt
rekisteroida.

68. Asetuksessa tdsmennetddn tyhjenta-
vésti perusteet, joilla rekisterdintid voidaan
vastustaa, mutta siind ei ensinnékdén aseteta
nimenomaisia edellytyksid véitemenettelyn
puolustuksessa kaytettéville vastaviitteille.
Koska samankaltaisuutta ja sekaannusvaaraa
on mahdollista arvioida ainoastaan vertaa-
malla riidanalaisia tavaramerkkejd, tillaiset
viitteet voivat yhta hyvin koskea aikaisempaa
tavaramerkkid kuin rekisterdintihakemuksen
kohteena olevaa tavaramerkki.

69. Esilld olevassa asiassa on kysymys pitkalti
siitd, kuinka erottamiskykyisend aikaisempaa
tavaramerkkid on pidettdvd. Viiteosasto,
valituslautakunta ja ensimmaéisen oikeusas-
teen tuomioistuin ovat tdysin perustellusti
ottaneet tamin seikan huomioon, silld tama
erottamiskyvyn aste kuuluu sekaannusvaaran
arviointiin. Erottamiskyvyn puuttuminen
on kuitenkin myos 7 artiklan 1 kohdan a ja
b alakohdassa tarkoitettu ehdoton hylkéys-
peruste, mutta ensimmdisen oikeusasteen
tuomioistuin — mielestdni jéilleen perustel-
lusti — ei silti jattdnyt vditettd talla perusteella
tutkimatta.

70. Tamdn  ldhestymistavan  mukaisesti
mielestdni ei ole mitddn syytd jattad tutki-
matta aikaisemman tavaramerkin erotta-
miskyvystd esitettyd argumenttia — mihin L
& D:n viite teknisen tuloksen saavuttami-
seksi valttimattoméstdi muodosta perustuu
— pelkéstddn sen vuoksi, ettd se liittyy myos
7 artiklassa tarkoitettuun ehdottomaan
hylkaysperusteeseen. Jos on sallittua vaittas,
ettd aikaisempi tavaramerkki on vain rajoite-
tusti erottamiskykyinen, argumenttia, jonka
mukaan silld ei ole rekisterdinnin edellytyk-
send olevaa erottamiskykyd, ei pitdisi jattdaa
huomiotta. Kun aikaisemman tavaramerkin
vditetddn muodostuvan yksinomaan teknisen
tuloksen saavuttamiseksi vélttdiméttomasta
muodosta, timén viitteen tutkiminen saattaa
johtaa pddtelmidn siité, ettd tavaramerkki ei
muodostu yksinomaan tallaisesta muodosta
mutta samankaltaisen muotonsa vuoksi se ei
kuitenkaan ole niin erottamiskykyinen, ettd
sekaannusvaaran olisi katsottava syntyneen
asian olosuhteissa.

71. Toiseksi olen samaa mieltd siitd, ettd
vaitemenettelyssd ei ole mahdollista julistaa
aikaisempaa tavaramerkkid mitdttomaksi —
mika oli asiassa Durferrit annetussa tuomiossa
kyseessd olleen péddtoksen perusteena — ja
ettd jos tillaisen menettelyn osapuoli vaatii
tallaista mitdttomaksi julistamista, asian-
mukainen oikeussuojakeino tille osapuolelle
on mitdttomyysmenettely, jolloin viiteosaston
(tai mahdollisesti valituslautakunnan) on arvi-
oitava, onko véitemenettelyd tarkoituksenmu-
kaista lykétd. Témé keino vaikuttaa kuitenkin
vaivalloiselta ja menettelyllisesti tehottomalta,
jos tillaista mitattoméksi julistamista ei
vaadita ja jos huomautuksen tutkiminen
voi johtaa edellisessi kohdassa esittdmani
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kaltaiseen toteamukseen. Se on erityisen
vaivalloinen, jos siind vedotaan aikaisempiin
kansallisiin tavaramerkkeihin, ja vieldkin
ongelmallisempi, jos esilld olevan asian tavoin
on epéselvdd, minkd aikaisemman tavara-
merkin erottamiskykyyn sekaannusvaaraa
koskeva toteamus perustuu.

72. Kolmanneksi kysymys siitd, mitd argu-
menttia rekisteréinnin vastustamista vastaan
voidaan esittdd, liittyy puolustautumis-
oikeuksiin. Vaikka voi olla hyviksyttavia
pakottaa vaitemenettelyn aloittanut osapuoli
kayttdmadn muita, tarkoituksenmukaisempia
menettelyjd ehdottomien hylkdysperusteiden
esittamiseksi, vaikuttaa vihemmain kohtuul-
liselta edellyttdad osapuolen, jota vastaan tdima
menettely on jo aloitettu, luopuvan puolus-
tuksena kiytettdvdstd argumentista ja aloit-
tavan toisen menettelyn timan argumentin
esittdmiseksi.

73. Taman vuoksi katson, ettd ensimmaisen
oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt tuo-
mionsa 105 kohdassa oikeudellisen virheen,
kun se on jittanyt L & D:n viitteen tutkimatta.
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— Naytto aikaisemman  tavaramerkin
kayttdmisesta
74. Saavutettua erottamiskykyd koskevan

toteamuksen osalta L & D viittdd ensim-
maiisen oikeusasteen tuomioistuimen
jattdneen noudattamatta mainitsemaansa
oikeuskiytintoid * katsoessaan, ettid rekiste-
réintihakemuksen tekopdivdd myohdisem-
miltd ajalta olevia seikkoja voidaan hyviksya
ndytoksi aikaisemmasta tilanteesta ja ettd
erottamiskyvyn  saavuttaminen  voidaan
todeta mainonnan laajuutta tai myyntilu-
kuja koskevien yleisten tietojen perusteella.
Valittaja viittad lisaksi, ettd myyntiluvuista
esitetty nédyttd on vdhemmaidn merkityksel-
listd vdhdarvoisten kulutustavaroiden, kuten
esilla olevassa asiassa kysymyksessd olevien
tavaroiden, osalta. Ensimmadisen oikeusas-
teen tuomioistuin on virheellisesti katsonut
kayton alkaneen ARBRE MAGIQUE -merkin
rekisterdintipdivasta ilman naytt6a tosi-
asiallisesta kaytostd tuosta pdivéstd lukien.
Kaikki myynti- ja mainontatiedot ovat sita
paitsi koskeneet Arbre Magique -nimityksen
kayttod eivatkd ARBRE MAGIQUE -merkkia.

75. Kysymys siitd, mikd merkitys kyseessa
olevan kaltaisten tavaroiden myyntiluvuille
on annettava, liittyy tosiseikkoja koskevaan
arviointiin, joka ei voi olla muutoksenhaun
kohteena. Erityisesti ARBRE MAGIQUE
-merkin kiyton kestoa ja laajuutta koskevat
argumentit liittyvét kysymyksiin, joita kasit-

46 — Edelld alaviitteissd 22 ja 24 mainituissa asioissa Alcon, La
Mer Technology ja Philips annetut tuomiot.
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telen mieluummin jaljempénd perustelu-
velvollisuuden laiminlyénnin yhteydessa.
Tassd vaiheessa tyydyn tutkimaan hyvak-
sytyn ndyton ajankohtaa ja laatua koskevia
vditteita.

76. Mielestini ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuin ei ole tehnyt oikeudellista
virhettd tarkastellessaan  mahdollisuutta
hyvaksya nayttod aikaisemman tavara-
merkin kaytostd Aire Limpio -merkin rekis-
terdintihakemuksen toimittamista myohem-
maltd ajalta. Yhteisdjen tuomioistuin katsoi
asiassa Alcon antamassaan tuomiossa, "’ etti
“ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on
pystynyt ilman ristiriitaisia perusteluja tai
oikeudellista virhettd ottamaan huomioon
seikkoja, jotka siitd huolimatta, ettd ne ovat
hakemuksen tekopdivdd myohdisemmalta
ajalta, mahdollistavat johtopédtosten teke-
misen tilanteesta sellaisena, kuin se oli tind
samana ajankohtana”. Riippumatta siit4,
onko timi yleinen sdant6 (kuten L & D
viittdd) vai ei, se ei estd valituslautakuntaa
ja ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuinta
tekemasta niitd johtopadtoksid, jotka ne ovat
tehneet silld perusteella, ettd suurta markki-
naosuutta ei voida hankkia yhdessa yossa.

77. Tarkastellessaan mahdollisuutta
tukeutua mainonnan laajuutta ja myyntilu-
kuja koskeviin yleisiin tietoihin ensimmaisen
oikeusasteen tuomioistuin totesi tuomionsa
85 kohdassa seuraavaa:

47 — Mainittu edelld alaviitteessd 22, tuomion 41 kohta.

”Sitd kantajan véitettd ei — — voida hyviksyad,
ettd  valituslautakunta  olisi  virheelli-
sesti katsonut aikaisemman tavaramerkin
erityisen erottamiskykyiseksi Italiassa, kun
se oli perustanut padtelménsd ainoastaan
yleiseen ndytté6n mainonnan laajuudesta
ja myyntiluvuista. — — tavaramerkin erot-
tamiskykyéd ei voida ndyttdd toteen pelkds-
tddn tiettyjen prosenttiosuuksien kaltaisten
yleisten ja abstraktien kriteerien perusteella
(asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002,
s. 1-5475, 62 kohta). On kuitenkin katsot-
tava, ettd ensinndkin tdmia oikeuskéytinto
koskee hakemuksen kohteena olevan tava-
ramerkin erottamiskyvyn saavuttamista eika,
kuten kasiteltdvina olevassa asiassa, sellaisen
rekisteréidyn tavaramerkin laajan tunnet-
tuuden arviointia, joka on jo erottamisky-
kyinen. Toiseksi tavaramerkin tunnettuutta
tutkiessaan valituslautakunta ei ole kasitel-
tdvdnd olevassa asiassa ainoastaan ottanut
huomioon yleisid kriteereitd, kuten maéri-
teltyja prosenttiosuuksia, vaan myos tava-
ramerkin ARBRE MAGIQUE kauan kesti-
neen kiyton, jota kantaja ei sitd paitsi ole
kiistanyt.”

78. L & D viittad ensinndkin, ettd erot-
tamiskyvyn saavuttamisen osalta asiassa
Philips kysymyksessd olleen tilanteen ja
esilla olevassa asiassa kysymyksessd olevan
tilanteen valilla ei ole merkittdvad eroa, ja
toiseksi, ettd pitkdaikaista kiyttoda koskeva
toteamus on itsessdédn vyleisluonteinen ja
vahvistamaton.

79. Asiassa Philips annettu tuomio koski
hakemusta sellaisen tavaramerkin rekis-
teroimiseksi, jonka  viitettiin  tulleen
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erottamiskykyiseksi ja jota ei siten tdmén
véitteen mukaan voinut jattdd rekisteroi-
miittd erottamiskyvyn puuttumisen vuoksi. **
Katkelma, johon ensimmaiisen oikeusas-
teen tuomioistuin tukeutui valituksenalai-
sessa  tuomiossa, perustuu puolestaan
asiassa Windsurfing Chiemsee annettuun
tuomioon. *

80. Niissd molemmissa asioissa antamis-
saan tuomioissa yhteisdjen tuomioistuin
katsoi, ettd arvioitaessa tavaramerkin erot-
tamiskykyé téllaisissa olosuhteissa voidaan
ottaa huomioon sen markkinaosuus, sen
kdyttamisen intensiivisyys, maantieteellinen
lagjuus ja kesto, se, missd midrin tavara-
merkin tunnetuksi tekemiseen on kaytetty
varoja, ja se, missd laajuudessa asianomai-
sessa kohderyhmidssd tunnistetaan tdmén
merkin perusteella kyseinen tavara tietyn
yrityksen tavaraksi, sekd kauppakamarien
ja muiden liike-elimén yhteenliittymien
antamat lausunnot. Jos niiden seikkojen
perusteella katsotaan, ettd ainakin merkittiva

48 — Hakemus koski kansallisen tavaramerkin rekisterdintii,
ja se kuului siten direktiivin 89/104/ETY olennaisilta osin
samanlaisten siddnndsten soveltamisalaan (ks. edelld alaviite
4). Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan ja asetuksen 7 artiklan 1
kohdan mukaan muun muassa seuraavia tavaramerkkeji
ei saa rekisteroidd: b) tavaramerkit, joilta puuttuu erotta-
miskyky; ¢) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan
merkinnoistd, joita voidaan elinkeinotoiminnassa kiyttad
osoittamaan tavaroiden ominaisuuksia (niiden maantie-
teellinen alkuperd mukaan lukien) tai d) tavaramerkit, jotka
muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkin-
noistd, jotka ovat tulleet tavallisiksi elinkeinotoiminnassa.
Direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa sidddetidn seuraavaa:
"Tavaramerkiltd ei saa evitd rekisterdintid tai sitd julistaa
mitdttémaksi 1 kohdan b, ¢ tai d alakohdan mukaisesti, jos
tavaramerkki on ennen rekisterdintihakemuksen tekopdivid
kiytossd tullut [erottamiskykyiseksi] —-." Asetuksen 7
artiklan 3 kohta kuuluu seuraavasti: "Edelld 1 kohdan b, c ja
d alakohtaa ei sovelleta, jos tavaramerkki on kéytossa tullut
erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta,
joille rekisterdintid haetaan.”

49 — Yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, tuomio 4.5.1999
(Kok. 1999, s. 1-2779). Kyseinen asia koski sitd, voitiinko
jasenvaltiossa rekisterdida tavaramerkki, joka osoitti sen
maantieteellistd alkuperdd mutta jonka oli viitetty tulleen
erottamiskykyiseksi.
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osa asianomaisesta kohderyhmaistd tunnistaa
tamén tavaramerkin perusteella kyseisen
tavaran tietyn yrityksen tavaraksi, saavu-
tettua erottamiskykyéd koskevan edellytyksen
on katsottava tdyttyvan. Tamén edellytyksen
tayttymistd ei kuitenkaan voida ndyttdd
toteen pelkdstddn tiettyjen prosenttiosuuk-
sien kaltaisten yleisten ja abstraktien kritee-
rien perusteella. >

81. En ymmadrrd, miten esilld olevan kaltai-
sessa tapauksessa voisi olla hyviksyttavaa
katsoa pelkdstddan yleisten ja abstraktien
kriteerien perusteella, ettd tavaramerkistd on
tullut erityisen erottamiskykyinen sen laajan
tunnettuuden vuoksi, mutta tavaramerkin
rekisterdintihakemuksessa ei voitaisi vedota
sithen, ettd siitd on tullut erottamiskykyinen
sen kayton vuoksi. Molemmissa tapauksissa
sovelletaan samaa kriteerid. Tavaramerkki
saavuttaa erottamiskyvyn, jos siitd huoli-
matta, ettd sitd ei sellaisenaan voida mieltda
tietyn yrityksen tavarat yksiloivaksi merkiksi,
se kuitenkin tulee mielletyksi talld tavoin. Se,
miten téllainen mieltdminen voidaan nayttaa
toteen, ei voi poiketa sen mukaan, vedo-
taanko tdhdn ndyttoon sen osoittamiseksi,
ettd tavaramerkki voidaan rekister6ida, vai
tavaramerkin ja rekisterdintihakemuksen
kohteena olevan toisen tavaramerkin vilisen
sekaannusvaaran vahvistamiseksi. *"

50 — Yhdistetyissd asioissa Windsurfing Chiemsee annetun
tuomion 51 ja 52 kohta ja asiassa Philips annetun tuomion
60-62 kohta.

51 — Ks. vastaavasti myos ratkaisuehdotus asiassa C-371/02,
Bjornekulla Fruktindustrier, tuomio 29.4.2004 (Kok. 2004,
s. 1-5791, ratkaisuehdotuksen 71 kohta ja sitd seuraavat
kohdat, erityisesti 73 ja 75 kohta), jossa julkisasiamies Léger
katsoo, ettd samaa kriteerid pitdisi soveltaa sekd arvioitaessa,
onko tavaramerkistd tullut riittavin erottamiskykyinen sen
rekisterimiseksi, ettd arvioitaessa, onko rekisterdity tavara-
merkki edelleen erottamiskykyinen.
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82. Ensimmadisen oikeusasteen tuomiois-
tuimen ldhestymistapa merkitsee lisdksi sita,
ettd asiassa Philips annettua tuomiota ei
voida soveltaa arvioitaessa, “onko sellainen
rekisterdity tavaramerkki laajalti tunnettu,
joka on jo erottamiskykyinen”. Jos tétd ei
pidetd pelkkidna kehédpadtelménd, se osoittaa,
ettd sekaannusvaaran vahvistamiseksi on
osoitettava suurempi erottamiskyky kuin
rekisteroitdvan tavaramerkin osalta on
tarpeen. Mikdli jalkimmaéisessd tapauksessa
yleiset ja abstraktit kriteerit eivdt riitd, ne
ovat mielesténi vield suuremmalla syylld riit-
tdméattomid ensin mainitussa tapauksessa.

83. Téstd syystd yhdyn L & D:n nidkemyk-
seen, jonka mukaan ensimmdiisen oikeus-
asteen tuomioistuimen tekemi erottelu on
oikeudellisesti virheellinen.

84. Asiassa on vield arvioitava, ovatko aikai-
semman tavaramerkin kéyton kesto, sen
markkinaosuus ja sen mainontaan kiytetyt
varat "yleisid ja abstrakteja kriteereji”. Ensim-
méisen oikeusasteen tuomioistuin nayttda
katsovan, ettd kaksi jdlkimmdistd seikkaa
ovat tdhdn Kkasitteeseen kuuluvia “yleisid
kriteerejd, kuten tietyt prosenttiosuudet”
(eikd tama seikka ole riidanalainen), mutta
aikaisemman tavaramerkin pitkadn kestdanyt
kaytto ei sitd ole.

85. Tamdkddn erottelu ei ole mielestdni
pétevi. Valituslautakunta viittasi paatoksensa
30 kohdassa 45 miljoonan yksikon vuotuiseen
myyntiin, yli 50 prosentin markkinaosuu-
teen ja yli 7 miljardin ITL:n mainoskuluihin.

Paatoksensd 31 kohdassa se viittasi siihen,
ettd aikaisempi tavaramerkki oli ollut rekis-
teroity Italiassa vuodesta 1954 lukien. Mikéli
ensin mainitut seikat ovat yleisid ja abst-
rakteja kriteerejd, mielestdni my6s viimeksi
mainitun on oltava sellainen.

86. Tarkasteltaessa kieltoa tukeutua yksin-
omaan vyleisiin ja abstrakteihin kriteereihin,
kuten tiettyihin prosenttiosuuksiin, jotka
voidaan asioissa Philips ja Windsurfing
Chiemsee annetuissa tuomioissa esitetyn
luettelon  perusteella ottaa  huomioon,
ndhddkseni  yhteisdjen  tuomioistuimen
mukaan sellaisten lukujen lisaksi, joiden
tulkintaan =~ voivat  vaikuttaa  kilpailun
laajuuden kaltaiset tekijit,”> jotain niyttod
on esitettdvd siitd, ettd tavaramerkin todel-
lisuudessa mielletdan yhdistdvan silla varus-
tetut tavarat méadrdttyyn yritykseen. Jos
tillainen ndyttd ei voi perustua pelkistddan
markkinaosuuksien ja mainontaan kaytet-
tyjen varojen kaltaisiin kriteereihin — kuten
mielesténi ei voi olla —, se ei voi perustua
myoskddn pelkistadn kiayton kestoon tai
rekisterdintiaikaan.

87. Taman viitteen osalta ensimmadisen oi-
keusasteen tuomioistuin on mielestédni tehnyt
oikeudellisen virheen katsoessaan tuomionsa
85 kohdassa, ettid valituslautakunta saattoi
todeta aikaisemman tavaramerkin tulleen

52 — Esimerkiksi hyvin suuri markkinaosuus voi johtua hyvin
vihiisestd kilpailusta, jolloin kohdeyleis6 saattaa mieltdd
tavaramerkin pikemminkin yleissanana kuin tavaroiden
alkuperin osoittajana.

I-5749
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erityisen  erottamiskykyiseksi  pelkéstddn
myyntilukujen ja mainoskulujen ja Italiassa
tapahtuneen ensimmdisen rekisterdinnin
paivamadrin perusteella.

Tavaramerkkien samankaltaisuuden totea-
mista koskeva virhe

— Sanaosa Aire Limpio -merkissa

88. L & D viittdd ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuimen katsoneen virheellisesti, ettei
Aire Limpio -merkin sanaosa ollut merkit-
tiavd, koska silld ei ollut erityistd merkitysta
italialaiselle yleisolle. Sen sijaan merkityksen
puuttuminen teki tavaramerkistd mielikuvi-
tuksellisen ja siten erottamiskykyisen ensim-
méiisen oikeusasteen tuomioistuimen aikai-
semmin asiassa Oriental Kitchen antaman
tuomion mukaisesti. **

89. Talla vaitteelld pyritadn sen vahvistami-
seen, ettd sanojen Aire Limpio merkityksen
puuttuminen italialaiselta yleisoltd tekee
Aire Limpio -merkistd mielikuvituksellisen
ja erottamiskykyisen Italiassa. Se liittyy siten

53 — Asia T-286/02, Oriental Kitchen v. SMHYV, tuomio
25.11.2003 (Kok. 2003, s. 11-4953; ks. erityisesti 41 kohta ja
sitd seuraavat kohdat).
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tosiseikkoja koskevaan arviointiin, joka ei
voi olla muutoksenhaun kohteena. Se, ettd
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin
on tehnyt vastaavan arvioinnin tietyn asian
olosuhteissa, ei velvoita sitd arvioimaan talla
tavoin kaikissa tapauksissa. Toisin kuin L
& D viittad, ei ole olemassa yleistd oikeus-
sadntod, jonka mukaan merkitykseton sana
olisi poikkeuksetta mielikuvituksellinen ja
erottamiskykyinen.

— Graafinen osa Aire Limpio -merkissa

90. L & D viittad, ettd ensimmadisen oikeus-
asteen tuomioistuin on virheellisesti katsonut
Aire Limpio -merkin graafisen osan olleen
kokonaisvaikutelmassa selvasti hallitseva ja
huomattavasti sanaosaa tirkeampi.

91. Tama viite on vain edelld 52 ja 53
kohdassa kasitellyn ndkemyksen toistoa, ja se
on hyldttavd samoilla perusteilla.

— Merkityssisallon samankaltaisuus

92. L & D:n mukaan tavaramerkkejé ei voitu
pitdd merkityssisalloltdan samankaltaisina,
koska kuusen &driviivat eivdt muodostaneet
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merkittavdd huomioon otettavaa seikkaa

samankaltaisuuden arvioinnissa.

93. Tata edelld kasiteltyyn nédkemykseen
perustuvaa viitettd ei voida hyviksya.

— Adriviivoja koskevat erot

94. Samankaltaisuuden osalta L & D viittda
toissijaisesti, ettd Aire Limpio -merkin ja
ARBRE MAGIQUE -merkin &ériviivat ovat
joka tapauksessa erilaiset.

95. Tamé on selvésti tosiseikkoja koskeva
vdite, jota ei voida tutkia muutoksenhaun
yhteydessa.

Sekaannusvaaran toteamista koskeva virhe

96. L & D:n mukaan ensimmaisen oikeusas-
teen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen
sen erottamiskykyd ja samankaltaisuutta

koskevia viitteita tarkastellessaan, kun se
katsoi sekaannusvaaran olevan olemassa.

97. Koska L & D:n viitteet erottamiskyvysta
ja samankaltaisuudesta on mielesténi jatet-
tavd tutkimatta ja/tai hylattava perusteet-
tomina, en pidd tdmédn viitteen tutkimista
tarpeellisena.

Toinen valitusperuste — 73  artiklan
rikkominen  ja  perusteluvelvollisuuden
laiminlyonti

98. Toisessa valitusperusteessaan L & D
esittdd, ettd koska véiteosasto ja valituslau-
takunta olivat rajoittaneet arviointinsa Aire
Limpio -merkin ja siluettimerkin vertai-
luun, ensimméisen oikeusasteen tuomiois-
tuin rikkoi asetuksen 73 artiklaa ottaessaan
huomioon muita tavaramerkkejd ja erityi-
sesti ARBRE MAGIQUE -merkkid koskevaa
ndyttéd. L & D ei ndin ollen voinut ajaa
asianmukaisesti asiaansa nditd muita tavara-
merkkejd koskevien viitteiden ja todisteiden
osalta.

99. SMHV Kkatsoo, ettd valitusperuste on
jatettdva tutkimatta, koska sen tarkoituk-
sena on tosiseikkoja koskevien toteamusten
uudelleenarviointi, ja ettd joka tapauksessa
L & D paitsi kykeni esittdimaénsd kantansa
asianmukaisesti muiden tavaramerkkien

I-5751
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kédyton ja tunnettuuden osalta, se myos teki
niin. Lisaksi se, etti ARBRE MAGIQUE
-merkki oli jatetty prosessiekonomisista
syistd vertailun ulkopuolelle, ei tarkoittanut
sitd, ettd sen kdytostd ja tunnettuudesta esite-
tylld nédytolla ei olisi merkitystd arvioitaessa
italialaisen yleison siluettimerkistd saamaa
vaikutelmaa. Sdmann toteaa vield, ettd vali-
tuksenalainen tuomio on perusteluiltaan
selvd ja yksiselitteinen.

100. Tatd wvalitusperustetta on perusteltu
suppeasti (joskin L & D on esittdnyt muita
véitteita ARBRE MAGIQUE -merkkia
koskevan niytén hyviksymisesti), > eiki se
itsessddn ndytd osoittavan perusteluvelvol-
lisuuden ilmeistd laiminlyontid. Yhtaaltd on
selvdd, ettd valituslautakunta ei rajoittanut
vertailuaan siluettimerkkiin vaan tutki myos
sille esitettyd ndyttod Simannin muiden tava-
ramerkkien kiytostd Italiassa. Toisaalta on
yhtd selvag, ettd L & D saattoi tutustua tihén
ndyttoon ja sitd koskevaan argumenttiin seka
valituslautakunnassa ettd ensimmaéisen oi-
keusasteen tuomioistuimessa kidydyn menet-
telyn aikana.

101. Kysymys paatoksen perustelujen puut-
teellisuudesta kohdistuu kuitenkin olen-
naisen menettelymadrayksen rikkomiseen,
ja ordre public -luonteensa vuoksi yhtei-
sOjen tuomioistuinten on tutkittava se viran

54 — Ks. edelld 74 ja 75 kohta.
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puolesta.” Koska minulla on yleisempii
epailyksid valituslautakunnan ja ensimmaisen
oikeusasteen tuomioistuimen perusteluja
kohtaan, kisittelen tdtd kysymystd hieman
laajemmin. *°

102. Ensimmaéisen oikeusasteen tuomio-
istuin totesi aivan oikein tuomionsa 113 ja
114 kohdassa, ettd asetuksen 73 artiklan
mukaisen perusteluvelvollisuuden laajuus
on sama kuin EY 253 artiklassa: peruste-
luista on selkeésti ja yksiselitteisesti ilmet-
tavéd padtoksen tehneen toimielimen péittely
siten, ettd niille, joita paatos koskee, selvidvit
sen syyt, jotta ne voivat puolustaa oikeuk-
siansa, ja ettd yhteis6jen tuomioistuimet
voivat tutkia paitoksen laillisuuden. >

103. Valituslautakunnan sekaannusvaaraa
koskeva toteamus perustui ennen kaikkea
erityiseen erottamiskykyyn, jonka “aikai-
sempi tavaramerkki” oli saavuttanut Italiassa
pitkaaikaisen kéyton ja laajan tunnettuuden
avulla. Tdmid johtopditos edellytti siten
selvad ja yksiselitteistd paittelyketjua, jossa
aikaisempi tavaramerkki yhdistyy kaytostd ja
tunnettuudesta esitettyyn nédyttoon. Paatok-
sessd ei kuitenkaan yksiselitteisesti mééri-
telty, mitd “aikaisemmalla tavaramerkilld”
tarkoitettiin.

55 — Asia C-166/95 P, komissio v. Daffix, tuomio 20.2.1997
(Kok. 1997, s. 1-983, 24 kohta); asia C-367/95 P, komissio v.
Sytraval, tuomio 2.4.1998 (Kok. 1998, s. I-1719, 67 kohta) ja
asia C-265/97 P, VBA v. VGB, tuomio 30.3.2000 (Kok. 2000,
s.1-2061, 114 kohta).

56 — Huomattakoon, etti ensimmiisen oikeusasteen tuomiois-
tuimen velvollisuus esittdd asianmukaiset perustelut tuo-
miolleen ei perustu asetuksen 73 artiklaan vaan yhteisgjen
tuomioistuimen perussiddnnén 36 artiklaan.

57 — Ks. esim. edelld alaviitteessd 34 mainitussa asiassa KWS Saat
v. SMHV annetun tuomion 64 ja 65 kohta.
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104. Valituslautakunta totesi ensinndkin
vertailevansa Aire Limpio -merkkid ainoas-
taan siluettimerkkiin, joka “edustaa muita”
tavaramerkkeji. *® Titd toteamusta kuitenkin
jossain médrin horjuttaa samaan virkkeeseen
sisdltyvd myohempi toteamus, jonka mukaan
valinta perustui "samoihin prosessiekonomi-
siin syihin kuin riidanalaisessa péaatoksessa”
— silld véiteosasto oli esittanyt perusteekseen
sen, ettd muilla tavaramerkeilld oli siluetti-
merkkid suurempia eroja Aire Limpio -merk-
kiin ndhden.

105. Tédmidn  jdlkeen  valituslautakunta
hyviksyi nayttond aikaisemman tavara-
merkin kdytostd ja tunnettuudesta tietoja
Samannin autoihin tarkoitettujen ilmanrai-
kasteiden mainoskuluista ja myyntiluvuista
ilman viittausta mihinkddn nimenomaiseen
tavaramerkkiin, jolla niitd mainostettiin ja
myytiin. 60

106. Siihen, ettd CAR-FRESHNER-merkki
oli ollut suojattu Italiassa vuodesta 1954
lukien, tukeuduttiin lopuksi ndyttonéd tava-
ramerkin pitkédaikaisesta kidytostd olennai-
sesti samassa muodossa, mikd selitti sen
markkinaosuuden ja tunnettuuden yleison
keskuudessa. *'

58 — Valituslautakunnan péaatoksen 23 kohta.

59 — Ks. valituslautakunnan paatoksen 6 kohta.

60 — Paatoksen 30 kohta.

61 — Piaiatoksen 31 kohta. Lisiksi on huomattava, etti toisin
kuin markkinaosuutta ja mainoskuluja Italiassa koskevat
luvut, alkuperiinen viittaus 45 miljoonan kappaleen vuotui-
seen myyntiin ei viitannut kyseisiin maantieteellisiin
markkinoihin.

107. Téstd padttelystd ilmenee implisiitti-
sesti, ettd siluettimerkki ja kaikki Sémannin
aikaisemmat Italiassa suojatut tavaramerkit
olivat keskenddn riittdvan samankaltaisia
voidakseen hyotyd toistensa saavuttamasta
erottamiskyvystd. CAR-FRESHNER-merkin
rekisterdintipdivin mainitsemista lukuun
ottamatta  valituslautakunta ei  kuiten-
kaan esittdnyt yksityiskohtaista selvitysta
siitd, mikd nimenomainen naytto voitaisiin
yhdistdd tiettyyn tavaramerkkiin tai tiet-
tyihin tavaramerkkeihin. Sen olettamukselle
Samannin eri tavaramerkkien tillaisesta
suuresta samankaltaisuudesta ei myoskddn
ollut esitetty erityisia perusteluja, joita nayt-
tdisi edellyttdneen véiteosaston toteamus
siitd, ettd Aire Limpio -merkki ja siluet-
timerkki olivat (huomattavasti) saman-
kaltaisempia kuin Aire Limpio -merkki ja
Sdmannin muut tavaramerkit.

108. Valituslautakunnan padtoksesta
saamastani késityksestd poiketen ensim-
méisen oikeusasteen tuomioistuin totesi
valituslautakunnan perustaneen toteamuk-
sensa ARBRE MAGIQUE -merkin kaytto6n
ja tunnettuuteen ja katsoneen siluettimerkin
muodostaneen osan tdstd tavaramerkista.

109. Valituslautakunnan  paatoksestd ei
mielestdni saada vahvistusta kummallekaan
niista toteamuksista. On totta, ettd SMHV
on istunnossa todennut ndyton tavara-
merkin kaytostd Italiassa koskeneen ARBRE
MAGIQUE -merkkii eiki CAR-FRESHNER-

I-5753
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merkkid. ®* En kuitenkaan katso tillaisella
toteamuksella voitavan laillisesti tdydentéda
saati korjata perusteluja, sellaisina kuin
ne ilmenevit valituslautakunnan paéatosta
suoraan lukemalla.

110. Téastd syystd katson, ettd valituslauta-
kunta ei ole selittianyt taydellisesti ja selvésti,
minkd tdsmaéllisen padttelyketjun perusteella
se on katsonut siluettimerkin olleen erityisen
erottamiskykyinen yhden tai useamman
muun tavaramerkin myyntilukujen, mainon-
taan kiytettyjen varojen ja rekisterdintiajan
pituuden seurauksena, ja ettd ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuin on kompensoinut
tatd laiminlyontid tekemadlld tédstd padtte-
lyketjusta tiettyjd olettamuksia epéselvin
perustein.

111. Tdmd on erityisen valitettavaa, silla
omaksuttu lahestymistapa — ldhinnd yhden
tavaramerkin erottamiskyvyn liittdminen
my0s toiseen tavaramerkkiin — on epétaval-
linen eikd olisi ensi arviolta ollut tarpeen.
Oletettaessa, ettd siluettimerkki on todella
riittdvdn samankaltainen kuin tavaramerkki
tai tavaramerkit, joiden erottamiskyky
on selvitetty ja ndin liitetty siluettimerk-
kiin, viimeksi mainittuja olisi voitu verrata
suoraan Aire Limpio -merkin kanssa sekaan-
nusvaaran vahvistamiseksi.

62 — Ks. valituksenalaisen tuomion 86 kohta.
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112. Télla perusteella valituslautakunnan
perustelujen voitaisiin katsoa olevan risti-
riidassa yhteisdjen tuomioistuimen oikeus-
kéytdnnon kanssa, silld vaikka vakiintuneen
paatoskaytainnon mukaisen paidtoksen perus-
telut voidaan esittdd tiivistden, esimerkiksi
viittaamalla ndihin p&atoksiin, yhteison
toimielimen on nimenomaisesti selostettava
pééttelyadn, jos sen paatos poikkeaa huomat-
tavasti aikaisemmista paatoksisti. ©

113. Yrittdessdni hahmottaa uudelleen péit-
telyketjun, joka kuvastaa sitd, mité valituslau-
takunta ndyttdd tosiasiassa padttineen, olen
padtynyt seuraavaan tulkintaan.

114. Valituslautakunta paitti ensinnékin,
ettd Italiassa suojatut Sdémannin tavaramerkit
olivat yhdessé siluettimerkin kanssa kaikki
samankaltaisia kuin Aire Limpio -merkki
samalla tavoin ja samassa mddrin siten, ettd
sekaannusvaaraa arvioitaessa yhden (tai
useamman) tavaramerkin saavuttama % erot-
tamiskyky kohdistui niihin kaikkiin.

115. Toiseksi ndytto yhtd tai useampaa
Samannin tavaramerkkia koskevista

63 — Ks. esim. asia C-350/88, Delacre v. komissio, tuomio
14.2.1990 (Kok. 1990, s. I-395, 15 kohta).

64 — Huomattakoon, ettid vaikka valituslautakunta esitti epéi-
lyksenséd, se ei kumonnut viiteosaston toteamusta siitd,
ettd siluettimerkki ei ollut jo ominaispiirteidensd vuoksi
erottamiskykyinen.
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myyntiluvuista ja mainoskuluista Italiassa
sekd CAR-FRESHNER-merkin rekisterdin-
nilld hankitun suojan kesto riittivit osoit-
tamaan, ettd tavaramerkit olivat yhdessi ja
siten siluettimerkki erikseen tulleet erityisen
erottamiskykyisiksi kohdeyleison keskuu-
dessa saavuttamansa laajan tunnettuuden
vuoksi ja ettd siten Aire Limpio -merkin ja
siluettimerkin samankaltaisuuden vuoksi oli
olemassa sekaannusvaara.

116. Ottamatta kantaa tosiseikkoja koske-
vaan arviointiin katson, ettd téllainen pé&ét-
tely on perusteltavissa. Sitd ei kuitenkaan
ole kokonaisuudessaan = nimenomaisesti
esitetty  valituslautakunnan  péatoksessé.
Olen koonnut tamin péittelyn pédidtoksen
eri osista, joista osa on nimenomaisia ja osa
implisiittisid. Lisdksi pdatoksessd on puut-
teellisuuksia, joita ei voida paikata padtoksen
itsensd avulla, eli on epéselvad, i) milld perus-
teella on katsottu, etti kaikkia Samannin
tavaramerkkejd voidaan pitdd keskendédn
niin samankaltaisina, ettd jonkin niistd
saavuttama erottamiskyky kohdistuu niihin
kaikkiin, ii) mihin tavaramerkkiin tai tava-
ramerkkeihin myyntilukuja ja mainoskuluja
koskevat tiedot liittyivit, ja iii) milld perus-
teella valituslautakunta piti oikeutettuna
lahestymistapaa, jossa saavutettu erottamis-
kyky "siirretadn” pitkdaikaista suojaa Italiassa
saaneilta tavaramerkeiltd —siluettimerkille,
jonka yhteison tavaramerkkid koskeva rekis-
terdintihakemus oli vield vireilld tosiseik-
kojen tapahtuma-aikaan, sen sijaan, ettd se
olisi verrannut suoraan Aire Limpio -merkki&
aikaisempiin tavaramerkkeihin.

117. Ndmia seikat merkitsevidt mielestdni
vakavia puutteellisuuksia valituslautakunnan
paétoksessd. Yhteisojen tuomioistuimet eivat
voi i ja ii kohtien osalta tutkia paatoksen lain-
mukaisuutta ilman mahdollisuutta tarkistaa,
ettd valituslautakunta yksiloi tavaramerkin
tai tavaramerkit, joita tiedot koskivat, ja
ettd se arvioi asianmukaisesti tdmén tavara-
merkin tai ndiden tavaramerkkien samankal-
taisuutta siluettimerkin kanssa saavutetun
erottamiskyvyn siirtdmiseksi”. Yhteisojen
tuomioistuinten ei ole iii kohdan osalta
mahdollista tarkistaa, ettei valituslautakunta
omaksunut tdtd lahestymistapaa, koska se
piti Aire Limpio -merkin ja pitkdaikaista
suojaa Italiassa saaneiden tavaramerkkien
samankaltaisuutta riittdméttomand, jotta
se olisi voinut tehdd saman johtopaidtoksen
suoran vertailun perusteella.

118. Nédin ollen katson, ettei valituslau-
takunnan pdatos sisalld riittdvid peruste-
luja, jotka téyttdisivdat asetuksen 73 artik-
lassa asetetut edellytykset ja joiden avulla
yhteisdjen tuomioistuimet voisivat tutkia
paétoksen laillisuuden.

119. Téssd suhteessa ensimmadisen oikeus-
asteen tuomioistuimen tuomionsa 117
kohdassa tekemédd arviointia, jonka mukaan
“riidanalaisessa  padtoksessd  ilmaistaan
selvisti ja yksiselitteisesti valituslautakunnan
péattely”, ei voida mielestdni perustellusti
tehdd tdmén paidtoksen osalta. Mielesténi
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin ei
ole myoskadn riittdavasti perustellut kasitys-
tddn siitd, ettd valituslautakunnan hyviksyma
naytto koski ainoastaan ARBRE MAGIQUE
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-merkkid tai ettd valituslautakunta oli
katsonut siluettimerkin muodostavan osan
ARBRE MAGIQUE -merkkia. Valituslau-
takunnan péiatoksen jilkeen asiassa Nestlé
annetun tuomion valossa viimeksi mainittu
kasitys nédyttdd mahdollisesti jalkikdteen
esitetylta perustelulta.

120. Mielestani sekd valituslautakunta etta
ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin ovat
ndin ollen jittineet esittdméttd asianmu-
kaiset perustelut paitoksilleen.

Johtopdditokset

121. Kasitykseni mukaan valituksenalainen
tuomio on neljassd suhteessa oikeudelli-
sesti puutteellinen. Ensinndkin ensimmaisen
oikeusasteen tuomioistuin teki 85 kohdassa
virheen katsoessaan, ettda valituslautakunta
saattoi katsoa aikaisemman tavaramerkin
tulleen erityisen erottamiskykyiseksi pelks-
tdan myyntilukujen ja mainonnan laajuuden
sekd Italiassa tapahtuneen ensimmaiisen
rekisterdinnin  pdivimadrdn  perusteella.
Toiseksi se teki 105 kohdassa virheen jatta-
essddn aineellisesti tutkimatta véitteen, jonka
mukaan aikaisemman tavaramerkin muoto
oli valttdméaton teknisen tuloksen saavutta-
miseksi. Kolmanneksi se teki 117 kohdassa
virheen valituslautakunnan pdéttelyd ar-
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vioidessaan. Neljanneksi se teki useissa eri
kohdissa virheen olettaessaan, ettd valituslau-
takunta oli perustanut arviointinsa ARBRE
MAGIQUE -merkkid koskevaan ndyttoon,
vaikka tété ei ollut todettu paatoksessa.

122. Nailld perusteilla sekd valituksenalainen
tuomio ettd valituslautakunnan paitos pitéisi
ndhdédkseni kumota ja asia palauttaa SMHV:n
kasiteltaviksi, kun otetaan huomioon, ettei
asiassa ole jadnyt kisitteleméttd yhtdén
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa
esille tullutta oikeudellista kysymysta.

Oikeudenkiyntikulut

123. Yhteisdjen tuomioistuimen  tydjérjes-
tyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan asian-
osainen, joka hévidd asian, velvoitetaan
korvaamaan oikeudenkéyntikulut, jos vasta-
puoli on sitd vaatinut. L & D on vaatinut
oikeudenkdyntikulujen korvaamista. Sen
valitus on mielestini hyviksyttavd. Niin
ollen SMHV on velvoitettava korvaamaan

oikeudenkayntikulut.



L &Dv.SMHV

Ratkaisuehdotus

124. Edelld esitetyn perusteella katson, ettd yhteisojen tuomioistuimen pitéisi

—  kumota asiassa T-168/04 annettu tuomio

— kumota valituslautakunnan asiassa R 326/2003-2 tekema paatos

— palauttaa asia SMHV:n késiteltavaksi tosiseikkoja koskevan ratkaisun tekemiseksi

— velvoittaa SMHV korvaamaan oikeudenkéyntikulut asian kasittelystd ensim-
maiisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja yhteisjen tuomioistuimessa.
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