AUDI JA VOLKSWAGEN v. SMHV (TDI)

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

6 pdivdnd heindkuuta 2011 *

Asiassa T-318/09,

Audi AG, kotipaikka Ingolstadt (Saksa) ja

Volkswagen AG, kotipaikka Wolfsburg (Saksa),

edustajanaan asianajaja P. Kather,

kantajina,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asia-
miehendin G. Schneider,

vastaajana,

* Oikeudenkéyntikieli: saksa.
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TUOMIO 6.7.2011 — ASIA T-318/09
jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n ensimmaisen valituslautakunnan

14.5.2009 tekemaéstd paidtoksestd (asia R 226/2007-1), joka koskee hakemusta sana-
merkin TDI rekister6imiseksi yhteison tavaramerkiksi,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja O. Czicz (esittelevd tuomari) sekd
tuomarit I. Labucka ja K. O’Higgins,

kirjaaja: hallintovirkamies C. Heeren,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 14.8.2009 jétetyn kan-
nekirjelmén,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 27.11.2009 jétetyn
vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 5.2.2010 jatetyn vas-
tauskirjelmén,

ottaen huomioon 8.12.2010 pidetyssi istunnossa esitetyn,
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AUDI JA VOLKSWAGEN v. SMHV (TDI)

on antanut seuraavan

tuomion

Asian taustalla olevat tosiseikat

Kantajina olevat Audi AG ja Volkswagen AG tekivit 22.5.2003 yhteison tavaramer-
kin rekisterointia koskevan hakemuksen sisamarkkinoiden harmonisointivirastolle
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neu-
voston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muu-
tettuna (korvattu yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella
(EY) N:0 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)), perusteella.

Rekisteroitaviksi haettu tavaramerkki on sanamerkki TDI.

Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteréintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja pal-
velujen kansainvalistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd varten koskevaan,
15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutet-
tuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 12 ja vastaavat seuraavaa kuvausta: "Moot-
toriajoneuvot ja niiden rakenneosat”.

Tutkija hylkési 1.2.2007 tekemalladn padtokselld asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 koh-
dan b ja c alakohdan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b
ja c alakohta) perusteella rekisterointihakemuksen kaikkien sen kattamien tavaroiden
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osalta. Tutkija katsoi lisdksi, ettei asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaa (josta on
tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohta) voitu soveltaa sen vuoksi, ettei re-
kisteroitdvaksi haetun merkin vakiintumisesta tavaramerkiksi yleison keskuudessa
ollut esitetty riittdvia todisteita.

Kantajat hakivat muutosta tutkijan padtokseen 5.2.2007.

SMHV:n ensimmadinen valituslautakunta hylkasi 14.5.2009 tekemallddan paatok-
selld (jaljempénd riidanalainen péatds) valituksen silld perustella, ettd merkki TDI
kuvaili asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla ta-
valla kaikkia hakemuksen kattamia tavaroita, kuten asiassa T-16/02, Audi vastaan
SMHYV (TDI), 3.12.2003 annetussa tuomiossa (Kok., s. II-5167) oli todettu. Asetuk-
sen N:0 207/2009 7 artiklan 3 kohdan soveltamisesta valituslautakunta katsoi lisaksi,
ettd erottamiskykyiseksi tuleminen kdyton perusteella on osoitettava koko Euroopan
unionin alueella. Valituslautakunta totesi, etteivit kantajat olleet esitténeet niitd to-
disteita tavaramerkin TDI osalta. Valituslautakunta katsoi, ettd asiakirja-aineistoon
liitetyt asiakirjat olivat Tanskan, Alankomaiden ja Irlannin osalta riittdmattomid. Se
totesi, etteivit muiden jasenvaltioiden osalta esitetyt todisteet osoittaneet rekisteroi-
tdviksi haetun tavaramerkin vakiintumista, koska ne eiviit todistaneet, ettd kuluttajat
voisivat ndissd maissa kyseisen tavaramerkin perusteella tunnistaa kyseisten tavaroi-
den kaupallisen alkuperén.

Asianosaisten vaatimukset

Kantajat vaativat, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen pédatoksen
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— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

SMHYV vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkaa kanteen

— velvoittaa kantajat korvaamaan oikeudenkayntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Kantajat vetoavat kanteensa tueksi neljdan kanneperusteeseen. Ensimmaéinen kanne-
peruste koskee asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan rikkomista. Toinen kan-
neperuste koskee saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja ¢ alakohdan rikkomista.
Kolmas kanneperuste koskee puolestaan asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 koh-
dan rikkomista ja neljas kanneperuste sen 75 artiklan rikkomista.

Unionin yleinen tuomioistuin katsoo, ettd on syytd tarkastella ensin toista kan-
neperustetta, sitten ensimmdistd kanneperustetta ja lopuksi kolmatta ja neljattd
kanneperustetta.
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Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja ¢ alakohdan rikkomista koskeva
toinen kanneperuste

Asianosaisten vaatimukset

Kantajat vaittavit ensiksikin, ettd merkki TDI on usean kansallisen ja yhden kansain-
vilisen rekisterdinnin kohteena. Niiden mukaan timaé osoittaa, ettei kyseinen merkki
ole kuvaileva ja ettei siltd puutu kokonaan erottamiskyky.

Toiseksi kantajat huomauttavat, ettd SMHV arvioi niiden tekemidd, sanamerkkid
TDI koskevaa rekisterdintihakemusta eri tavoin kuin tiettyja muita samankaltai-
sia merkkeja koskevia rekisteréintihakemuksia, eli kahden muun autonvalmistajan
tekemid, merkkeja CDI ja HDI koskevia hakemuksia, koska se ei asettanut niiden
merkkien rekister6imisen edellytykseksi sen osoittamista, ettd ne ovat tulleet erot-
tamiskykyisiksi kdyton perusteella. Kantajat viittaavat yhdistetyissé asioissa C-39/08
ja C-43/08, Bild digital (aiemmin Bild. T-Online.de), 12.2.2009 annettuun méarayk-
seen (17 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa) ja vaittavit, ettd SMHV:n on
otettava huomioon samankaltaisia hakemuksia koskevat aikaisemmat péaétokset, ja
vaikkeivit aikaisemmat pédatokset sitd missddn tapauksessa sido, sen on pohdittava
erityisen tarkkaavaisesti sitd, onko asiassa tehtdvd samanlainen péétos vai ei. Kanta-
jien mukaan riidanalaisesta pdatoksestd ei kuitenkaan kéy ilmi, ettd valituslautakunta
olisi ottanut huomioon paitokset merkkien CDI ja HDI rekisteroimisestd yhteison
tavaramerkeiksi.

SMHYV kiistdé kantajien véitteet.
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Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

Aluksi on muistutettava, ettd valituslautakunta perusti riidanalaisen paatoksen yksin-
omaan asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan. Néin ollen kanta-
jien véitteet, jotka koskevat asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
rikkomista, ovat tehottomia.

"Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan mukaan tavaramerkiksi
ei rekister6ida tavaramer[kkeja], jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeista
tai merkinnoistd, joita voidaan elinkeinotoiminnassa kayttdd osoittamaan tavaroiden
tai palvelujen lajia, laatua, maarad, kayttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd alku-
perid, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita
tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia” Saman 7 artiklan 2 kohdan mukaan "edelld
olevaa 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteroinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan
osassa yhteisod”.

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut merkit ja mer-
kinnatovatsellaisia merkkejd ja merkintdj4, joita voidaan kyseessé olevan kohdeyleison
nakokulmasta katsottuna normaalisti kdyttdd rekisterdintihakemuksessa tarkoitetun
tavaran tai palvelun kuvaamiseen joko suoraan tai mainitsemalla tavaran tai palvelun
oleellinen ominaisuus (asia T-19/04, Metso Paper Automation v. SMHV (PAPER-
LAB), tuomio 22.6.2005, Kok., s. II-2383, 24 kohta ja asia T-315/09, Hoelzer v. SMHV
(SAFELOAD), tuomio 9.6.2010, 15 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

Téstd seuraa, ettd merkin kuuluminen kyseisessi sddnnoksessd tarkoitetun kiellon
alaan edellyttad, ettd merkin ja kyseisten tavaroiden tai palvelujen vililld on olemassa
riittdvén suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleiso voi heti ja asiaa tarkemmin
pohtimatta havaita, ettd merkilld kuvaillaan kyseessd olevia tavaroita tai palveluja tai
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niiden jotakin ominaisuutta (edelld 16 kohdassa mainitut asia PAPERLAB, tuomion
25 kohta ja asia SAFELOAD, tuomion 16 kohta).

Sanamerkistd TDI on edelld 6 kohdassa mainitussa asiassa TDI annetussa tuomiossa
todettu (tuomion 31 kohta), ettd kyseinen merkki on lyhenne sanoista "turbo diesel
injection” tai "turbo direct injection” Samassa tuomiossa katsottiin liséksi, ettd ky-
seinen sanamerkki osoittaa moottoriajoneuvojen osalta niiden laatua, koska se, ettd
varusteena on turbo diesel injection- tai turbo direct injection -moottori, on mootto-
riajoneuvon olennainen ominaisuus. Moottoriajoneuvojen rakenneosista tuomiossa
todettiin, ettd sanamerkilla TDI osoitetaan niiden tyyppié (edelld 6 kohdassa mainittu
asia TDI, tuomion 34 kohta).

Samassa tuomiossa todettiin liséksi, ettd sanamerkki TDI oli kuvaileva kyseessi ole-
vien tavaroiden osalta koko unionissa. Koska moottoriajoneuvoja nimittdin 1dhto-
kohtaisesti markkinoitiin samoilla nimityksilld kaikkialla sisimarkkinoilla, unionin
eri osien vililld ei ollut eroa siind, miten kohdeyleis6 ymmartdé kyseisen merkin mer-
kityksen seké kyseisen merkin ja tavaramerkkid koskevan rekisterdintihakemuksen
kattamien tavaroiden vilisen suhteen (edelld 6 kohdassa mainittu asia TDI, tuomion
38 kohta).

Kantajien viite, joka koskee merkin TDI kansallisia rekisterdinteja ja kansainvilis-
td rekisterdintid, on ensinndkin hyléttéva tehottomana. On néet riittdvad muistuttaa,
ettd vakiintuneen oikeuskdytinnon mukaan yhtédltd yhteison tavaramerkkilainséa-
dédnt6 muodostaa itsendisen jarjestelmin, ja toisaalta valituslautakuntien paitosten
lainmukaisuutta on arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 207/2009 perusteella (asia
T-122/01, Best Buy Concepts v. SMHV (BEST BUY), tuomio 3.7.2003, Kok., s. II-
2235, 41 kohta; asia T-320/03, Citicorp v. SMHV (LIVE RICHLY), tuomio 15.9.2005,
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Kok., s. II-3411, 95 kohta ja asia T-128/07, Suez v. SMHV (Delivering the essentials of
life), tuomio 12.3.2008, 32 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

Toiseksi on tarkasteltava kantajien viitteitd, jotka koskevat yhdenvertaisen kohtelun
periaatteen loukkaamista.

Téssd yhteydessd on ensinnékin muistutettava, ettd vakiintuneen oikeuskédytdnnon
mukaan péitokset, jotka valituslautakuntien on tehtdva asetuksen N:o 207/2009 pe-
rusteella ja jotka koskevat merkin rekisterdintid yhteison tavaramerkiksi, kuuluvat
sidotun harkinnan eivétkd vapaan harkinnan piiriin. Valituslautakuntien péétosten
laillisuutta on néin ollen arvioitava yksinomaan kyseisen asetuksen perusteella, sel-
laisena kuin yhteisdjen tuomioistuimet ovat sitd tulkinneet, eikd valituslautakuntien
aikaisemman pdatoskiytinnon perusteella (asia C-37/03 P, BioID v. SMHYV, tuomio
15.9.2005, Kok., s. I-7975, 47 kohta; asia T-36/01, Glaverbel v. SMHV (Lasilaatan pin-
ta), tuomio 9.10.2002, Kok., s. II-3887, 35 kohta ja asia T-207/06, Europig v. SMHV
(EUROPIG), tuomio 14.6.2007, Kok., s. II-1961, 40 kohta).

Toiseksi kantajien viitteistd, jotka koskevat edelld 12 kohdassa mainituissa yhdis-
tetyissd asioissa Bild digital (aiemmin Bild. T-Online.de) annettua mé&drdystd, on
todettava, ettd kyseisen médrdyksen 17 kohdassa todettiin jdsenvaltioiden tavara-
merkkilainsddddnnon ldhentdmisestd 21.12.1988 annetun ensimmaéiisen neuvoston
direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan tulkinnan yhteydessi, ettéd
rekister6innin osalta toimivaltaisen kansallisen viranomaisen on rekisterdintihake-
musta tutkiessaan otettava huomioon aikaisemmat samankaltaisia hakemuksia kos-
kevat padtokset siltd osin kuin ndmé ovat sen tiedossa ja pohdittava erityisen tarkkaan
sitd, onko asiassa tehtdvi samanlainen péétos vai ei. Vaikka oletettaisiin, ettd sanottu
pétee analogisesti SMHV:n elinten asetuksen N:o 207/2009 yhteydessa tekemién tut-
kintaan, maarédyksessa todettiin lisdksi, etteivdt ndiden samankaltaisten hakemusten
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johdosta jo tehdyt paatokset missddn tapauksessa sido kyseistd viranomaista. Lisaksi
saman méirdyksen 18 kohdassa muistutettiin siitd, ettd yhdenvertaisen kohtelun pe-
riaate on sovitettava yhteen laillisuusperiaatteen kanssa siten, ettei yritys voi toimi-
valtaisessa viranomaisessa vedota kyseisen viranomaisen sellaiseen ratkaisukéytén-
toon, joka on ristiriidassa sovellettavien sddnnosten kanssa tai joka johtaisi siihen,
ettd mainittu viranomainen tekee lainvastaisen paatoksen.

Téstd seuraa, etteivdt kantajat voi osoittaakseen riidanalaisen padtoksen lainvas-
taisuuden pitevidsti tukeutua siihen, ettd muita merkkeja on rekisteroity yhteison
tavaramerkeiksi.

Yliméérdisend huomautuksena on liséksi todettava, etteivit kantajat ole osoittaneet,
ettd yhtaaltd kirjainyhdistelmien HDI ja CDI ja toisaalta moottoriajoneuvojen ja nii-
den rakenneosien vililld oli olemassa riittdvin suora ja konkreettinen yhteys siten,
ettd kohdeyleiso voi heti ja asiaa tarkemmin pohtimatta havaita, ettd kirjainyhdis-
telmillda HDI ja CDI kuvaillaan moottoriajoneuvoja, niiden osia tai jotakin niiden
ominaisuutta. Kuten edelld timan tuomion 18 kohdassa on todettu, asiassa TDI an-
netussa tuomiossa pdinvastoin katsottiin, ettd kohdeyleisé6 ymmartéd merkin TDI ly-
henteeksi sanoista "turbo diesel injection” tai "turbo direct injection” ja etté kyseinen
merkki osoittaa ndin ollen niiden tavaroiden laatua tai tyyppid, joita varten rekiste-
rointid haetaan. Kantajat eivit siis ole osoittaneet, ettd niiden tilanne olisi rinnastet-
tavissa tavaramerkkien HDI ja CDI rekisterdintid hakeneiden yritysten tilanteeseen.
Yhdenvertaisen kohtelun periaatetta loukataan kuitenkin ainoastaan, jos toisiinsa
rinnastettavia tapauksia kohdellaan eri tavalla tai jos erilaisia tapauksia kohdellaan
samalla tavalla (asia 106/83, Sermide, tuomio 13.12.1984, Kok., s. 4209, 28 kohta ja
asia T-302/02, Hoek Loos v. komissio, tuomio 4.7.2006, Kok., s. II-1887, 96 kohta).

Toinen kanneperuste on néin ollen hylattéva.

II - 3852



27

28

29

AUDI JA VOLKSWAGEN v. SMHV (TDI)

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan rikkomista koskeva ensimmdinen
kanneperuste

Asianosaisten lausumat

Kantajat véittavat ensinnékin, ettei tavaramerkin vakiintumista pidé osoittaa kaikkien
jasenvaltioiden osalta. Kantajat katsovat myos, ettd asetuksen N:o 207/2009 9 artik-
lan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun tavaramerkin maineeseen sovellettavia pe-
riaatteita on sovellettava sen arviointiin, onko tavaramerkki tullut kiyton perusteella
erottamiskykyiseksi. Niiden mukaan riittd4 siis se, ettd tavaramerkin vakiintuminen
osoitetaan merkittdvissd osassa unionin aluetta. Tdssd yhteydessd kantajat vetoa-
vat my0s asiassa T-262/04, BIC vastaan SMHV (Sytytinkivellisen savukkeensytytti-
men muoto), 15.12.2005 annettuun tuomioon (Kok., s. II-5959, 69 kohta) ja asiassa
C-301/07, PAGO International, 6.10.2009 annettuun tuomioon (Kok., s. 1-9429).

Lisdksi kantajat vaittavit, ettd asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan tulkin-
nan yhteydessé on otettava huomioon myos se seikka, ettd maakohtaiseen tarkaste-
luun perustuva arviointi ei ole yhteismarkkinoiden ja talousliiton hengen mukainen.
Kantajien mukaan olisi pikemminkin tutkittava, tunnistaako merkittédvé osa unionin
véestOstd kyseisen tavaramerkin perusteella asianomaiset tavarat tai palvelut tietyn
yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi.

Kantajat kiistdviat SMHV:n viitteet, joiden mukaan maantieteellisill rajoilla on mer-
kitystd sen vuoksi, ettd kyse on kielellisistéd rajoista. Kantajien mukaan kolmesta kir-
jaimesta koostuva merkki TDI ymmairretddn samalla tavalla kaikissa kielissa.
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Siltéd osin kuin kyse on SMHV:n viitteest4, jonka mukaan kantajat eivit ole Tanskan,
Alankomaiden ja Irlannin osalta esittdneet muita todisteita kuin markkinaosuuksiin
liittyvit todisteet, kantajat viittaavat asiassa T-152/07, Lange Uhren vastaan SMHV
(Kellotaululla olevat geometriset kentidt), 14.9.2009 annettuun tuomioon (126 kohta,
ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Kantajien mukaan kyseisessé tuomiossa to-
dettiin, ettd tavaramerkin markkinaosuus oli tieto, joka voi olla merkityksellinen sen
arvioimiseksi, onko kyseinen tavaramerkki tullut kdyton perusteella erottamiskykyi-
seksi. Kantajat ovat tdstd samaa mieltd ja katsovat, ettd merkillda TDI varustettujen ta-
varoiden markkinaosuuksien perusteella voidaan paételld, minké asteinen tunnettuus
talla rekisteroitdaviksi haetulla merkilld on, koska kyseinen merkki on sdidnnénmulkai-
sesti kiinnitetty ajoneuvon perdosaan. Asianomaisen markkinaosuuden perusteella
voidaan kantajien mukaan néin ollen suoraan paitelld merkin TDI ”levinneisyys”

Kantajat huomauttavat lisaksi, ettd tavaramerkin TDI rekisterointeja tietyiss jasen-
valtioissa on pidettévd todisteena kyseisen tavaramerkin vakiintumisesta néissd jasen-
valtioissa. Erottamiskykyiseksi tuleminen kayton perusteella on tarpeen ainoastaan,
jos kyseistd tavaramerkkié ei ole rekisteroity yhteison jérjestelmén kanssa yhteen so-
vitetun kansallisen lainsdddédnnon mukaisesti. Kantajien mukaan nyt késiteltdvassa
asiassa niiden maiden véesto, joissa tavaramerkki TDI on rekisterdity, edustaa merkin
TDI rekisterdimisté yhteison tavaramerkiksi koskevan hakemuksen tekohetkelld 14-
hes kahta kolmannesta unionin véestdsta.

Toiseksi kantajat ovat samaa mieltd siitd valituslautakunnan arvioinnista, jonka mu-
kaan keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste on autoa ostettaessa korkea. Kantajat
kuitenkin kiistévét riidanalaisen péadtoksen 28 kohdassa esitetyn toteamuksen, jonka
mukaan kohdeyleison tarkkaavaisuusaste on erilainen silloin, kun kyse on teknisisté
merkinndistd. Niiden mukaan silloin, kun kyse on erittdin kalliista huipputeknolo-
gian tavaroista, kuluttaja tutkii erityisen tarkkaavaisesti kaikkia tietoja, auton
tavaramerkki mukaan luettuna.
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Kolmanneksi kantajat viittdvit, ettd ne toimittivat tutkijan luona kéydyssd menet-
telyssa tdlle yhtaalta tietoja, jotka osoittivat, ettd niiden merkilla TDI varustetut ajo-
neuvot edustivat rekisterdintihakemuksen tekohetkelld huomattavaa osuutta unionin
automarkkinoista, ja toisaalta ilmoittivat kyseisten ajoneuvojen myyntiin perustuvan
liilkevaihdon. Lisdksi kantajat katsovat, ettd se seikka, ettd jokaisen téllaisen liikentees-
sd olevan ajoneuvon perdosaan on kiinnitetty merkki TDI, tekee ndista ajoneuvoista
lilkkuvan mainosvilineen, mika tekee ilmoitetuista luvuista vieldkin merkittavampia.
Kantajat katsovat lisdksi, ettd rekisterditdaviksi haetun tavaramerkin tunnettuusaste
on suhteellinen liikevaihtoon néhden ja ettd tdmi on siten merkittéva viite kyseisen
tavaramerkin vakiintumisen arvioinnissa. Lopuksi kantajat viittaavat tutkijan luo-
na kdydyssd menettelyssd toimittamiinsa mainosmateriaaliin ja autoiluyhdistysten
lausuntoihin.

Kantajat viittaavat myos kilpailijoiden lausuntoihin, joiden mukaan mainitut kilpai-
lijat eivét kayta merkkid TDI ja kyseinen merkki yhdistetddn kantajiin. Kantajat huo-
mauttavat, etté tietyt autonvalmistajat ostavat niiltd moottoreita, ettd ne ovat anta-
neet ndille autonvalmistajille luvan kéyttad tavaramerkkia TDI kyseisten moottorien
myynnin edistdmiseksi ja ettd yksi ndistd autonvalmistajista ei ole saattanut markki-
noille ainuttakaan dieselajoneuvoa ennen vuotta 2009.

Kantajien mukaan se, ettd niiden kilpailijat kéyttavit eri merkkejd osoittamaan ajo-
neuvonsa dieselajoneuvoksi, vahvistaa kuluttajien keskuudessa kisitysté siitd, ettd
merkki TDI on kantajien dieselajoneuvoistaan kayttdma nimitys.

Neljanneksi kantajat arvostelevat valituslautakuntaa siitd, ettd se katsoi, etteivat kan-
tajat kdyttdneet merkkid TDI elinkeinotoiminnassa tavaramerkkiné vaan "kuvailevana
lyhenteend” Kantajat katsovat, ettd oikeuskdytdnnon mukaan kéytto tavaramerkkini
ei edellytd sitd, ettd kyseistd merkkié kaytettdisiin yksinddn. Kantajien mukaan myos
kyseisen merkin kaytolld yhdessd muiden merkkien kanssa on merkitystd. Kantajat
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viittavit esittdneensd késiteltdvassd asiassa todisteet merkin TDI kaytostd yhdessd
muiden tavaramerkkien kanssa.

Kantajat kiistdvit sen valituslautakunnan toteamuksen oikeellisuuden, jonka mukaan
on osoitettava, ettd kohdeyleis6t ymmaértavit kyseisen merkin tavaramerkiksi. Niiden
mukaan riittdd, kun osoitetaan, ettd kohderyhméssa tosiasiallisesti mielletddn rekis-
teroitavaksi haetulla tavaramerkilld varustetun tavaran tai palvelun olevan perdisin
tietystd yrityksestd. Kantajat arvostelevat valituslautakuntaa siitd, ettd tima teki ke-
hipédtelmén todetessaan merkin TDI olevan kuvaileva merkintd, minké seurauksena
kyseistd merkkid ei kohderyhmaissé yhdistetty tiettyyn yritykseen. Kantajien mukaan
téllainen padttely merkitsee sité, ettei merkki, joka on itsessddn kuvaileva, voi milloin-
kaan saavuttaa erottamiskykyd kayton perusteella, koska kohdeyleiso ei voi ymmar-
tdd sitd silld varustettujen tavaroiden tai palvelujen kaupallista alkuperdd osoittavaksi
merkinndksi. Tallainen lahestymistapa merkitsisi asetuksen N:o 207/2009 7 artik-
lan 3 kohdan tekemista tyhjaksi. Kantajat viittaavat tassd yhteydessd asiassa C-299/99,
Philips, 18.6.2002 annettuun tuomioon (Kok., s. I-5475, 40 kohta). Liséksi tavaramer-
kin vakiintumisen késite on tarkoitettu nimenomaan korvaamaan “kuvailevan mer-
kin vditetyt puutteet”

SMHYV kiistad kantajien viitteet.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

On muistutettava, ettid asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan mukaan saman
asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b—d alakohdassa tarkoitetut ehdottomat hylkéyspe-
rusteet eivit estd tavaramerkin rekisterdintid, jos tavaramerkki on kiyton perusteella
tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joille rekisterdintia
haetaan.
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Asetuksen N:0 207/2009 7 artiklan 3 kohdassa ei sdddetd itsendisestd oikeudesta tava-
ramerkin rekisteréintiin. Se sisdltdd poikkeuksen saman asetuksen 7 artiklan 1 koh-
dan b-d alakohdassa sdddetyistd hylkdysperusteista. Sdédnnoksen laajuutta on siis
tulkittava nédiden hylkdysperusteiden mukaisesti (edelld 30 kohdassa mainittu asia
Kellotaululla olevat geometriset kentét, tuomion 121 kohta; ks. analogisesti my0s asia
C-108/05, Bovemij Verzekeringen, tuomio 7.9.2006, Kok., s. I-7605, 21 kohta).

Lisdksi oikeuskdytinnon mukaan tavaramerkin tuleminen erottamiskykyiseksi kay-
ton perusteella edellyttds, ettd ainakin merkittédva osa kohderyhmaisté tunnistaa ky-
seisen tavaramerkin perusteella asianomaiset tavarat tai palvelut tietyn yrityksen ta-
varoiksi tai palveluiksi (asia T-399/02, Eurocermex v. SMHYV, tuomio 29.4.2004, Kok.,
s. 11-1391, 42 kohta ja edelld 30 kohdassa mainittu asia Kellotaululla olevat geometri-
set kentit, tuomion 122 kohta).

Yhdistetyissa asioissa C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, 4.5.1999 anne-
tussa tuomiossa (Kok., s. I-2779, 49 kohta) todettiin, etti tutkiessaan, onko tavara-
merkki tullut kdyton perusteella erottamiskykyiseksi, toimivaltaisen viranomaisen on
arvioitava kokonaisuutena kaikkia niitd seikkoja, jotka voivat osoittaa, ettd tavara-
merkistd on tullut sellainen, ettd sen perusteella voi tunnistaa asianomaisen tavaran
tietyn yrityksen tavaraksi ja siis erottaa sen muiden yritysten tavaroista.

Téssd yhteydessd on otettava huomioon erityisesti asianomaisen tavaramerkin mark-
kinaosuus, tavaramerkin kayton intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, yri-
tyksen tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen kédyttdmaét varat, se, missd laajuudessa
asianomaisessa kohderyhmissi tunnistetaan timén tavaramerkin perusteella kysei-
nen tavara tietyn yrityksen tavaraksi, kauppakamarien ja muiden liike-elamén yh-
teenliittymien antamat lausunnot sekd mielipidetutkimukset (ks. edelld 41 kohdassa
mainittu asia Olutpullon muoto, tuomion 44 kohta oikeuskéyténtoviittauksineen).
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Kasiteltavissa asiassa valituslautakunta katsoi edelld 6 kohdassa mainitussa asiassa
TDI annetun tuomion perusteella, ettd koska merkki TDI koostuu ilmaisuun "turbo
direct injection” tai "turbo diesel injection” sisaltyvien sanojen alkukirjaimista, ase-
tuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu ehdoton hylkays-
peruste oli olemassa koko unionin alueella ja tavaramerkin TDI oli néin ollen pité-
nyt rekisterdintihakemuksen tekohetkelld eli 22.5.2003 olla tullut kéyton perusteella
erottamiskykyiseksi kaikissa 15:ssd unionin jdsenvaltiossa (riidanalaisen padtoksen
32 ja 33 kohta). Valituslautakunnan mukaan kantajat eivit kuitenkaan olleet osoitta-
neet, ettd tavaramerkki olisi vakiintunut kdyton perusteella Tanskassa, Alankomaissa
ja Irlannissa (riidanalaisen paatoksen 40 kohta). Valituslautakunta katsoi lisdksi, ettéd
muissa jasenvaltioissa merkkid TDI ei kiytetty tavaramerkkiné vaan ainoastaan ku-
vaileva merkintin4, joten se ei tdimén kéyton perusteella voinut tulla erottamiskykyi-
seksi (riidanalaisen padtoksen 41 ja 44 kohta).

Kantajat riitauttavat ensinnékin valituslautakunnan nakemyksen, jonka mukaan ta-
varamerkin TDI vakiintumisesta on esitettéva todisteet unionin jokaisen jasenvaltion
osalta. Kantajien mukaan riittdd, kun tavaramerkin vakiintuminen osoitetaan merkit-
tdvéssd osassa unionin aluetta.

Oikeuskédytdannén mukaan tavaramerkki voidaan rekister6idd asetuksen
N:0 207/2009 7 artiklan 3 kohdan nojalla vain, jos esitetdén todisteet siit4, ettd se on
tullut kédyton perusteella erottamiskykyiseksi siind osassa unionia, jossa silld ei alun
perin ollut erottamiskykya. Kyseisen artiklan 2 kohdassa tarkoitettu unionin osa voi
tapauskohtaisesti muodostua vain yhdesti jasenvaltiosta (asia C-25/05 P, Storck v.
SMHY, tuomio 22.6.2006, Kok., s. I-5719, 83 kohta).

Jotta rekisteroitivaksi haettu tavaramerkki voidaan rekisteroidi asetuksen
N:0 207/2009 7 artiklan 3 kohdan nojalla, sen on siis oltava tullut kidyton perusteella

I - 3858



48

49

50

AUDI JA VOLKSWAGEN v. SMHV (TDI)

erottamiskykyiseksi unionin kaikissa niissé jisenvaltioissa, joissa silld ei alun perin
ollut erottamiskykyé (ks. vastaavasti asia T-141/06, Glaverbel/SMHV (Lasipinnan
kuviointi), tuomio 12.9.2007, 38 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Liséksi
tiettyjen jdsenvaltioiden osalta esitetyt todisteet eivit todista, ettd merkki olisi tul-
lut erottamiskykyiseksi unionin muissa jasenvaltiossa (ks. vastaavasti edelld mainittu
asia Lasipinnan kuviointi, tuomion 39 kohta).

Tastd seuraa, ettd koska kisiteltavissa asiassa merkki TDI on itsessdan kuvaileva koko
unionin alueella, sen tuleminen kdyton perusteella erottamiskykyiseksi oli osoitettava
unionin jokaisen jasenvaltion osalta.

Kantajien esittamilld viitteilld ei kyseenalaisteta tétd toteamusta.

Ensiksikin edelld 27 kohdassa mainitussa asiassa Sytytinkivellisen savukkeensytyt-
timen muoto annettua tuomiota koskevista viitteistd on todettava, ettd kyseisen
tuomion 68 kohdasta ja sitd seuraavista kohdista kdy ilmi, ettd unionin yleisen tuo-
mioistuimen tarkoituksena ei ollut lausua kiytén perusteella erottamiskykyiseksi
tulemisen arvioimiseksi merkityksellisen alueen maarittdmiseen sovellettavista peri-
aatteista, vaan se totesi ainoastaan, etti kyseisessi asiassa ”[kayttod koskeva niytto]
—— [tuli] esittdd merkittaviltd yhteison osalta” Kyseisessd tuomiossa todettiin myds,
ettd rekisteroitdviksi haetun kolmiulotteisen tavaramerkin vakiintumisen osoitta-
miseksi esitetyt todisteet eivit olleet riittdvid eikd asian ratkaisemiseksi siten ollut
tarpeen selvittdd, estiko se, ettei todisteita kiyton perusteella erottamiskykyiseksi
tulemisesta ollut esitetty tiettyjen maiden osalta, merkin rekister6imisen asetuksen
N:0 207/2009 7 artiklan 3 kohdan nojalla vai ei.
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Kantajat eivit ndin ollen voineet vedota edelld 27 kohdassa mainitussa asiassa Syty-
tinkivellisen savukkeensytyttimen muoto annettuun tuomioon kyseenalaistaakseen
valituslautakunnan omaksuman ratkaisun, joka on edelld 45 kohdassa mainitun oi-
keuskédytdnnon mukainen.

Toiseksi kantajat vaittdvit, ettd valituslautakunnan tulisi kéyttda samaa kriteerid, jota
se soveltaa sen madrittamiseen, onko tavaramerkki asetuksen N:o 207/2009 9 artik-
lan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla laajalti tunnettu, ja todeta riittdvaksi,
ettd tavaramerkin osoitetaan tulleen kéayton perusteella erottamiskykyiseksi merkit-
tavassa osassa unionia.

On muistutettava, ettd asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan c¢ alakohdan mu-
kaan yhteison tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltdd muita kayttdmasté ilman ha-
nen suostumustaan elinkeinotoiminnassa merkkié, joka on sama tai samankaltainen
kuin yhteison tavaramerkki, tavaroille tai palveluille, jotka ovat erilaisia kuin ne, joille
yhteison tavaramerkki on rekisteréity, kun se on laajalti tunnettu unionissa ja jos mer-
kin kéyttdminen ilman perusteltua syytd merkitsisi kyseisen yhteison tavaramerkin
erottamiskyvyn tai maineen epéoikeutettua hyvaksikéyttod taikka olisi niille haitaksi.

Téstd on katsottava, etteivit kantajat voi pétevisti kyseenalaistaa valituslautakunnan
omaksumaa ratkaisua, joka on asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdassa tarkoi-
tettua kiyton perusteella erottamiskykyiseksi tulemista koskevan erityisen oikeus-
kdytannon mukainen, tukeutumalla saman asetuksen jotakin toista sdédnnosté koske-
vaan oikeuskaytdntoon.

Kun otetaan huomioon erityisesti yhtdalta asetuksen N:o 207/2009 mainetta koske-
van 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja toisaalta saman asetuksen 7 artiklan 3 koh-
dan, joka koskee kiyton perusteella erottamiskykyiseksi tulemista, soveltamiselle
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ominaisen logiikan ero ja niiden sddnnosten asema kyseisen asetuksen systematii-
kassa, merkityksellisen alueen maérittdmiseen ei naitd kahta sdédnnosté sovellettaessa
voida soveltaa samaa kriteeria.

Asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa nimittdin suojataan nii-
den tavaramerkin haltijoiden oikeutettuja intressejé, joiden tavaramerkeistd on néi-
den haltijoiden kaupallisten ja mainontaan liittyvien ponnistelujen vuoksi tullut laa-
jalti tunnettuja. Se, ettd toinen taloudellinen toimija kéyttad tavaramerkkid, voi siis
johtaa siihen, ettd laajalti tunnetun tavaramerkin perusteella saadaan epédoikeutettua
etua tai ettd tdllaisen tavaramerkin mainetta loukataan, vaikka kohdeyleison merkit-
tdvé osa tunnistaisi kyseisen tavaramerkin mahdollisesti ainoastaan yhdessé ainoassa
jasenvaltiossa.

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan soveltamisen yhteydessa sitéd vastoin on
otettava huomioon se seikka, ettéd kyseinen saidnnés muodostaa poikkeuksen kiellosta
rekister6idd muun muassa kuvaileva merkki yhteison tavaramerkiksi ja ettd saman
artiklan 2 kohdan mukaan kyseisté kieltoa sovelletaan, vaikka hylkédysperusteet oli-
sivat olemassa ainoastaan osassa unionia. Kantajien esittdmén tulkinnan hyvaksymi-
nen merkitsisi kuitenkin sit4, ettd kuvaileva tavaramerkki voitaisiin rekister6ida silla
perusteella, ettd se on tullut kiyton perusteella erottamiskykyiseksi merkittdvissa
unionin osassa, vaikka se olisi unionin muissa osissa edelleen kuvaileva. Kantajien
esittdma tulkinta on néin ollen asetuksen N:o 207/2009 sanamuodon vastainen.

Téstd seuraa, ettd on hyldttdva kantajien viite, jolla valituslautakuntaa arvostellaan
siitd, ettei se tulkinnut kdyton perusteella erottamiskykyiseksi tulemisen osoittami-
sen kannalta merkityksellistd aluetta samalla tavoin kuin sitd on tulkittu asetuksen
N:o 207/2007 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun maineen olemassaolon
osoittamista koskevissa tuomioissa.
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Kolmanneksi kantajat eivét voi pétevisti vdittdd, ettd maantieteelliset rajat olisivat
menettdneet merkityksensd unionin yhteisen talousalueen perustamisen myota.

Tésséd yhteydessd on muistutettava, ettd edelld 47 kohdassa mainitussa asiassa Lasi-
pinnan kuviointi annetussa tuomiossa (40 kohta) todettiin seuraavaa:

"Viitettd, jonka mukaan ldhestymistapa, jossa lasketaan niiden maiden lukumai-
rd, joiden osalta on esitetty todisteet, olisi ristiriidassa sen kanssa, ettd unionia on
pidettavd yhteismarkkinoina, ei voida hyviksyd. Asetuksen [N:o 207/2009] 7 artik-
lan 1 kohdan b alakohdan nojalla, luettuna yhdessd saman artiklan 2 kohdan kanssa,
tavaramerkkid ei nimittdin voida rekister6idé, jos siltd puuttuu erottamiskyky osassa
[unionia], ja kyseisen artiklan 2 kohdassa tarkoitettu [unionin] osa voi tapauskohtai-
sesti muodostua vain yhdestd jasenvaltiosta ——. Valituslautakunta toimi siis perus-
tellusti, kun se tutki kdytto6n perustuvaa erottamiskykyé koskevia todisteita erikseen
kunkin jasenvaltion osalta”

Kun otetaan huomioon edelld esitetty, on katsottava valituslautakunnan todenneen
perustellusti, ettd koska merkki oli kuvaileva koko unionin alueella, kantajien oli esi-
tettava todisteet siitd, ettd merkki oli rekisterdintihakemuksen tekohetkelld tullut
kéyton perusteella erottamiskykyiseksi unionin kaikissa 15 jasenvaltiossa.

Toiseksi kantajat viittavit vastoin valituslautakunnan arviointia, ettd ne olivat esitté-
neet todisteet erottamiskykyiseksi tulemisesta kidyton perusteella jokaisen jdsenval-
tion osalta, mukaan luettuina Irlanti, Tanska ja Alankomaat.
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Téstd on todettava, ettd ainoa kantajien esittimé merkityksellinen todiste mainit-
tujen kolmen jdsenvaltion osalta koostuu kantajien markkinaosuudesta kyseisissi
jasenvaltioissa.

Tilanteita, joissa kdyton perusteella erottamiskykyiseksi tulemista koskevan edelly-
tyksen voidaan katsoa tédyttyneen, ei kuitenkaan voida maédritelld yksinomaan yleis-
ten ja abstraktien tietojen, kuten tiettyjen prosenttiosuuksien, perusteella (ks. edelld
47 kohdassa mainittu asia Lasipinnan kuviointi, tuomion 32 kohta oikeuskayténto-
viittauksineen ja asia T-405/05, Powerserv Personalservice v. SMHV — Manpower
(MANPOWER), tuomio 15.10.2008, Kok., s. II-2883, 131 kohta).

Erityisesti on todettava, ettd markkinaosuuksia koskevat tiedot eivit sellaisinaan
osoita, ettd kyseisten tavaroiden kohdeyleis6 ymmaértad kuvailevan merkin kaupal-
lista alkuperdd osoittavaksi merkinniksi (ks. analogisesti myynnin ja mainosmateri-
aalien médrid koskevien tietojen toimittamista koskeva, edella 47 kohdassa mainittu
asia Lasipinnan kuviointi, tuomion 41 kohta). Kantajat eivét sitd paitsi ole esittdneet
tapauskohtaisesti kattavia tietoja etenkédédn tavaramerkin TDI kédyton intensiivisyy-
destd, maantieteellisestd laajuudesta ja kestosta sekd sen tunnetuksi tekemiseen kayt-
tdmistdédn varoista edelld mainittujen jasenvaltioiden osalta.

Niin ollen on todettava valituslautakunnan olleen oikeassa, kun se totesi, etteivit
kantajat olleet esittdneet riittavia todisteita siitd, ettd kyseinen merkki olisi tullut kéy-
ton perusteella erottamiskykyiseksi Irlannissa, Tanskassa ja Alankomaissa.

Koska kantajien oli esitettidvé todisteet kdyton perusteella erottamiskykyiseksi tule-
misesta unionin jokaisen 15 jasenvaltion osalta (ks. edelld 61 kohdassa esitetty johto-
padtos), riittédvien todisteiden puuttuminen niiden kolmen jasenvaltion osalta riittad
sellaisenaan tueksi valituslautakunnan péétokselle hyldté rekisterointihakemus.
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Niin ollen ei ole tarpeen tutkia, ovatko kantajien esittamét viitteet perusteltuja siltd
osin kuin ne koskevat niité riidanalaisen pdatoksen perusteluja, jotka liittyvit siihen,
ettei merkkid TDI ole kéytetty tavaramerkkina.

Ylimdardisend huomautuksena on kuitenkin todettava, ettd valituslautakunta oli
oikeassa todetessaan riidanalaisen paitoksen 53 kohdassa, ettei merkkid TDI voi-
tu katsoa kaytetyn tavaramerkking, koska kyseistd merkkid kéytettiin joko suoraan
kuvailevana tai kantajien muiden, erottamiskykyisten tavaramerkkien yhteydessa
mainosmateriaaleissa.

Oikeuskaytdnnosté ilmenee kdyton perusteella erottamiskykyiseksi tulemisesta, etta
sen, ettd tavaran tai palvelun kohderyhmassa tavara tai palvelu tunnistetaan tietysta
yrityksesté perdisin olevaksi, on johduttava tavaramerkin kdyttdmisesté tavaramerk-
kind. Ilmaisu “tavaramerkin kéytto tavaramerkkind” on ndin ollen ymmairrettava
siten, ettd se viittaa ainoastaan sellaiseen tavaramerkin kéyttoon, jonka perusteella
tavaran tai palvelun kohderyhmadssd tavara tai palvelu tunnistetaan tietystéd yrityk-
sestd periisin olevaksi (ks. analogisesti asia C-353/03, Nestlé, tuomio 7.7.2005, Kok.,
s. 1-6135, 2629 kohta).

Toisin kuin kantajat ovat véittaneet, valituslautakunta ei todennut kehédpaittelyn tu-
loksena, ettei merkkié ollut kéytetty tavaramerkking, olettaessaan, ettei merkkid voi-
nut kédyttda tavaramerkking, koska se oli kuvaileva.

Riidanalaisen péatoksen 45-52 perustelukappaleessa valituslautakunta nimittdin
analysoi useita kantajien esittdimid mainosmateriaaleja. Lisdksi — kuten valituslauta-
kunta perustellusti arvioi — kohdeyleisolle syntyy néistd mainosmateriaaleista selvésti
sellainen vaikutelma, ettei merkkid TDI kéytetty osoittamaan kyseisten tavaroiden
kaupallista alkuperdd vaan kuvailemaan mainosmateriaaleissa esiintyvien autojen
yhtd ominaisuutta eli sité, ettd ne on varustettu suoraruiskutteisella dieselmoottorilla.
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Liséksi kantajien toimittamissa mainosmateriaaleissa, jotka on liitetty hallinnolliseen
asiakirja-aineistoon, merkin TDI yhteydessd kéytetddn aina jotakin sellaista toista
tavaramerkkid, jonka haltijoina ovat kantajat, kuten tavaramerkkejd Audi, VW tai
Volkswagen. Oikeuskéytdnndssa on kuitenkin useaan otteeseen todettu, ettd mainos-
materiaalia, jossa sellaisen merkin yhteydessd, jolta itsesséddn puuttuu erottamiskyky,
kéytetddn aina muita tavaramerkkeji, jotka sitd vastoin ovat erottamiskykyisid, ei voi-
da pitéad todisteena siitd, ettd kohdeyleis6 ymmartaa rekisterditaviksi haetun merkin
tavaroiden kaupallista alkuperdd osoittavaksi tavaramerkiksi (edelld 41 kohdassa mai-
nittu asia Olutpullon muoto, tuomion 51 kohta ja edelld 27 kohdassa mainittu asia
Sytytinkivellisen savukkeensytyttimen muoto, tuomion 77 kohta). Joka tapauksessa
viitatessaan erddseen internetsivuun, jonka mukaan espanjalainen yleis6 ymmartaa
merkin TDI lyhenteeksi, joka viittaa suoraruiskutteiseen dieselmoottorityyppiin au-
tonvalmistajasta riippumatta, valituslautakunta osoitti, ettd kaikista kantajien Es-
panjassa toteuttamista mainostoimenpiteistd huolimatta kohdeyleis6 ei ymmaértényt
kyseistd merkkia asianomaisten tavaroiden kaupalliseen alkuperédn viittaavaksi mer-
kinnédksi vaan kuvailevaksi yleiskésitteeksi.

Edelld esitetyn perusteella ensimmaéinen kanneperuste on hylattéava.

Asetuksen N:0 207/2009 76 artiklan 1 kohdan rikkomista koskeva kolmas kanneperuste

Asianosaisten lausumat

Kantajat vaittdvit, ettéd tutkija ei vastannut niiden esittdmiin pyyntoihin saada kes-
kustella sellaisen mielipidetutkimuksen tarpeellisuudesta ja laajuudesta, joka osoit-
taisi tavaramerkin TDI tulleen kdyton perusteella erottamiskykyiseksi asianomaisten
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tavaroiden osalta. Kantajat toteavat, ettd pyyntdjen taustalla oli se seikka, ettd mieli-
pidetutkimuksista aiheutuu merkittavia kuluja, ja ellei tutkimuksen parametreista ole
yksimielisyyttd, tutkimuksista aiheutuu turhaa ty6td, mika ei helpota kantajien eika
SMHV:n tehtdvii. Kantajien mukaan SMHV:n olisi sitd paitsi viran puolesta tehtdvaa
tutkintaa koskevan velvollisuuden mukaisesti pitdnyt ottaa kantajiin yhteyttd mai-
nitunlaisen mielipidetutkimuksen parametreja koskevan kysymyksen osalta. Kanta-
jat katsovat, ettd koska tdstd kysymyksesti ei ollut sovittu, SMHYV rikkoi asetuksen
N:0 207/2009 76 artiklan 1 kohtaa.

Kantajat arvostelevat liséksi valituslautakunnan riidanalaisen paatoksen 55 kohdassa
esittdmad toteamusta, jonka mukaan se, ettei tutkija myontynyt niiden pyynté6n so-
pia mielipidetutkimuksen edellytyksista, oli valitettavaa muttei poistanut hakijoilta
riskid siitd, ettd todisteet katsottaisiin riittiméttomiksi, ellei mainitunlaista mielipi-
detutkimusta ole toimitettu. Kantajat katsovat, ettdi SMHV:n on viran puolesta teh-
tdvaa tutkimusta koskevan velvollisuuden nojalla vastattava "ohjeistuspyynté6n” an-
taakseen hakijalle mahdollisuuden tehdd mielipidetutkimuksestaan ldhtokohdiltaan
suoraan sellaisen, ettd SMHYV voi sen hyviksya. Lopuksi kantajat esittdvit, ettd kun
valituslautakunta toteaa tutkijan tehneen arviointivirheen — kuten valituslautakunta
nyt késiteltdvissd asiassa teki kédyttdessddn ilmaisua “valitettavaa” —, se voi kayttad
tutkijalle kuuluvaa toimivaltaa ja korjata tdmén virheen.

SMHYV kiistd4 kantajien véitteet.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan mukaan "menettelyssd [SMHV] tutkii
tosiseikat viran puolesta”.
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Kantajat moittivat SMHV:a siitd, etté tutkija ei vastannut niiden esittdmiin pyyntoi-
hin saada keskustella sellaisen mielipidetutkimuksen tarpeellisuudesta ja laajuudes-
ta, joka osoittaisi tavaramerkin TDI tulleen kiyton perusteella erottamiskykyiseksi
kyseisten tavaroiden osalta. Kantajien mukaan valituslautakunta kuitenkin otti huo-
mioon myo6s mielipidetutkimuksen puuttumisen hylitessddn kantajien valituksen,
minkd seurauksena se, ettei tutkija vastannut kantajien pyynt66n, vaikutti riidanalai-
sen padtoksen pitevyyteen.

On todettava, ettd tdmd kantajien peruste ei perustu tosiseikkoihin.

Tutkija nimittdin ilmoitti kantajille 20.10.2004 lihettdmissddn kirjeessd yhteison
tavaramerkistd annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 tidytintdéonpanosta
13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 11
sadnnon 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, ettei merkkid TDI voida rekisteroida. Tutkija
totesi kirjeessddn, ettd “mielipidetutkimukset [olivat] lahes aina vélttdméttomid me-
nettelyissa, joissa tutkitaan [tavaramerkin] vakiintumista”

Hylkéysperusteet siséltdvadn kirjelméén 20.1.2005 antamassaan vastauksessa kanta-
jat ehdottivat, ettd niiden lakimies voisi "hyodyntda seuraavan Espanjaan suuntautu-
van tydmatkansa sopimalla SMHV:n tutkijoiden kanssa tapaamisen, jossa menettelyn
jatkosta voidaan keskustella suoraan; kokemus on osoittanut, ettd véliton neuvottelu
menettelyn jatkosta on pitkié kirjelmid tehokkaampi ja taloudellisempi”

Kyseinen 20.1.2005 paivitty kirje ei kuitenkaan sisélld lainkaan viittausta siihen,
ettd kantajat tarjoutuisivat toimittamaan mielipidetutkimuksen, jonka sisillosté oli-
si voitu keskustella tutkijan kanssa "neuvottelussa’, ja kantajat viittasivat kyseisessé
kirjeessdadn Euroopan laajuisten mielipidetutkimusten “ennakolta arvioituna erittdin
vihiiseen hyotyyn” seki totesivat, ettd SMHV:n ja unionin tuomioistuinten ratkaisu-
kéytdnnon mukaan mielipidetutkimuksista voitiin luopua.
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Niin ollen on todettava tutkijan todenneen selvisti, ettd mielipidetutkimukset oli-
vat "ldhes aina valttdmattomid” tavaramerkin vakiintumisen todistamiseksi. Kanta-
jien 20.1.2005 péivitysta kirjeestd ei sitd vastoin ilmene, ettd ne olisivat tarjoutuneet
toimittamaan mielipidetutkimuksia tai ettd ne olisivat halunneet saada tarkennettua
téllaisten tutkimusten laajuuden ennen niiden toimittamista — etenkin kun kantajat
ilmaisivat nakemyksensd, jonka mukaan SMHV:n ratkaisukdytdnnon ja oikeuskéy-
tdnnon mukaan mielipidetutkimuksista voidaan luopua.

Téssa tilanteessa kantajat eivdt voi nyt kisiteltdvissd asiassa patevisti viittad, ettd
se, ettei kantajien lakimiehen kanssa jarjestetty neuvottelua toimitettavien mielipide-
tutkimusten sisillon tarkentamiseksi, merkitsisi sellaista lainvastaisuutta, joka voisi
vaikuttaa riidanalaisen paatoksen patevyyteen.

Kolmas kanneperuste on néin ollen hylattava.

Asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan rikkomista koskeva neljis kanneperuste

Asianosaisten lausumat

Kantajat katsovat, ettd riidanalainen paétos perustuu olennaisesti valituslautakunnan
arviointiin, jonka mukaan kyseinen tavaramerkki ei voinut tulla kidyton perusteella
erottamiskykyiseksi, koska se oli kuvaileva. Kantajien mukaan valituslautakunta tote-
si tdstd, ettd mielipidetutkimus oli tarpeen (riidanalaisen paatoksen 54 kohta).

II - 3868



88

89

90

91

92

AUDI JA VOLKSWAGEN v. SMHV (TDI)

Kantajat vaittavdt myos, ettei valituslautakunta ilmoittanut niille yhtyvénsa tutkijan
ndkemykseen tdmén kysymyksen osalta. Kun otetaan huomioon kantajien tekemé
ndyton esittdmistd koskeva tarjous, valituslautakunnan olisi pitdnyt ilmoittaa niille,
ettd myos sen nikemyksen mukaan kiyton perusteella erottamiskykyiseksi tulemi-
nen voitiin todistaa ainoastaan mielipidetutkimuksella. Kantajien mukaan valituslau-
takunta teki kuitenkin riidanalaisen paitoksen antamatta ennakkoon minkéénlaista
viitettd mielipidetutkimuksien toimittamisen tarpeellisuudesta.

SMHYV kiistda kantajien viitteet.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan mukaan SMHV perustelee péaatoksensd, ja ne
voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa.

Téstd on riittdvdd muistuttaa, ettd kantajien véitteet perustuvat virheelliseen edel-
lytykseen, eli siihen, ettd oli tehty ndyton esittdmistd koskeva tarjous, joka koski
mielipidetutkimuksen toimittamista. Kuten edelld 84 kohdassa todetaan, kantajien
20.1.2005 péiviatysta kirjeestd ei kédy ilmi, ettd ne tarjoutuisivat toimittamaan mieli-
pidetutkimuksia tai haluaisivat saada tillaisten tutkimusten laajuuden tarkennettua
ennen niiden toimittamista.

On sité paitsi todettava, etteivit kantajat mainitse mitdén oikeussddntod, jonka no-
jalla valituslautakunnalla olisi velvollisuus ennen riidanalaisen padtoksen tekemisté
ilmoittaa niille aikomuksestaan ottaa huomioon tiettyjen sellaisten todisteiden — tés-
sd tapauksessa mielipidetutkimusten — puuttumisen, joiden merkitysta tutkija oli jo
korostanut.
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Niin ollen neljas kanneperuste ja koko kanne on hylattévé.

Oikeudenkiyntikulut

Unionin yleisen tuomioistuimen ty6jérjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asian-
osainen, joka havidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkayntikulut, jos vasta-
puoli on sitd vaatinut. Koska kantajat ovat hdvinneet asian, ne on SMHV:n vaatimus-
ten mukaisesti velvoitettava korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Niilld perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylitédén.

2) Audi AG ja Volkswagen AG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Cztcz Labucka O’Higgins

Julistettiin Luxemburgissa 6 pdivind heindkuuta 2011.

Allekirjoitukset
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