TUOMIO 15.9.2009 — ASIA T-471/07

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(ensimmaéinen jaosto)

15 péivana syyskuuta 2009 *

Asiassa T-471/07,

Wella AG, kotipaikka Darmstadt (Saksa), edustajinaan asianajajat B. Klingberg ja
K. Sandberg,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamieheniin D. Botis,

vastaajana,

jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n toisen valituslautakunnan
24.10.2007 tekeméstd péddtoksestd (asia R 713/2007-2), joka koskee sanamerkin

TAME IT kansainvilisen rekisterdinnin suojan laajentamista Euroopan yhteison
alueelle,

* Oikeudenkiyntikieli: englanti.
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WELLA v. SMHV (TAME IT)

) EUROOPAN YHTEISOJEN
ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (ensimméinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja V. Tiili sekd tuomarit F. Dehousse ja
I. Wiszniewska-Biatecka (esitteleva tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies N. Rosner,

ottaen huomioon ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 21.12.2007
toimitetun kannekirjelman,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 19.3.2008
jatetyn vastauskirjelmén,

ottaen huomioon 17.2.2009 pidetyssd istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Maailman henkisen omaisuuden jérjesto (WIPO) myonsi 10.1.2006 kantajalle, Wella
AG:lle sanamerkin TAME IT kansainvilisen rekisterdinnin tavaroiden ja palvelujen
kansainvalistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd varten koskevan 15.6.1957
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tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna,
mukaiseen luokkaan 3 kuuluvia tavaroita varten, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:
”saippuat; hajuvedet, eteeriset 6ljyt, kosmeettiset tuotteet, hiusvedet; hampaidenpuh-
distusaineet”.

Sisdimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) vastaanotti
20.4.2006 tavaramerkkien kansainvélistd rekister6intid koskevaan Madridin sopimuk-
seen liittyvdn 27.6.1989 tehdyn poytdkirjan (EUVL 2003, L 296, s. 22, jaljempani
Madridin poytékirja) 3 ter artiklan nojalla hakemuksen tdmén kansainvilisen
rekister6innin suojan laajentamisesta Euroopan yhteison alueelle.

SMHYV ilmoitti 20.10.2006 viran puolesta sanamerkin TAME IT suojan alustavasta
epadmisestd Euroopan yhteison alueella Madridin poytékirjan 5 artiklan ja yhteison
tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 taytinto6n-
panosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL 303, s. 1),
sellaisena kuin se on muutettuna, sdénnon 113 mukaisesti kaikkien kansainvilisen
rekister6innin kattamien tavaroiden osalta. Esitetyn perustelun mukaan tavaramerkiltd
TAME IT puuttui erottamiskyky yhteison tavaramerkista 20.12.1993 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on
muutettuna, 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa (josta on tullut yhteison tavaramerkistd
26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b
alakohta) tarkoitetulla tavalla.

Kantaja vastasi alustavaa epadmistd koskevassa ilmoituksessa esitettyihin véitteisiin
21.12.2006.
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Tutkija epési tavaramerkin TAME IT suojan laajentamisen Euroopan yhteison alueelle
kaikkien tavaroiden osalta 9.3.2007 tekeméllddn pédtokselld (jéljempéand tutkijan
péétos) silld perusteella, ettéd tavaramerkiltd puuttui erottamiskyky asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Kantaja valitti 9.5.2007 tistd paatoksesta asetuksen N:o 40/94 57—-62 artiklan (josta on
tullut asetuksen N:o 207/2009 58—64 artikla) nojalla.

SMHV:n toinen valituslautakunta hyviksyi 24.10.2007 tekemaillddn péatokselld
(jaljempénd riidanalainen p&étos) valituksen osittain. Valituslautakunta katsoi, etté
tavarat, joille suojan laajentamista Euroopan yhteison alueelle haettiin, olivat
paivittdiskulutustavaroita, ettd merkityksellinen yleisé6 muodostui yhteison englannin-
kielisistd keskivertokuluttajista, jotka ovat tavanomaisesti valistuneita ja kohtuullisen
tarkkaavaisia ja huolellisia, ettd verbi "to tame” merkitsee muun muassa "pehmittda”,
“taltuttaa tai hallita” tai "kesyttdd” ja ettd sanayhdistelmé "tame it” on englannin kielen
kieli- ja lauseopin mukainen ilmaisu. Valituslautakunnan mukaan téstd seuraa, ettd
hiusvesien, kosmeettisten tuotteiden ja eteeristen 6ljyjen osalta, joista kahta viimeksi
mainittua voidaan myo6s kayttdd hiusten pehmittimiseen, merkityksellinen yleiso
ymmaértdd ilmaisun “tame it” selvisti, vélittomésti ja varauksetta puhtaaksi mai-
nokseksi, joka kertoo nédiden tavaroiden kayton odotettavissa olevista vaikutuksista. Se
katsoi, ettd tavaramerkilti TAME IT puuttui erottamiskyky asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla ndiden tavaroiden osalta.
Valituslautakunta katsoi sen sijaan, ettei tavaramerkin TAME IT ja luokkaan "saippuat,
hajuvedet, hampaidenpuhdistusaineet” kuuluvien tavaroiden vélilld ole merkityksel-
listd yhteyttd eikd se timédn vuoksi voi todeta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b
alakohdan mukaista erottamiskyvyn puuttumista ndiden tavaroiden osalta. Nédiden
syiden perusteella valituslautakunta yhtaéltd hylkési valituksen ja pysytti tutkijan
paitoksen siltd osin kuin siind oli evitty tavaramerkin TAME IT kansainvilisen
rekisterdinnin suojan laajentaminen Euroopan yhteison alueelle luokkaan ”eteeriset
oljyt, kosmeettiset tuotteet, hiusvedet” kuuluvien tavaroiden osalta ja toisaalta kumosi
tutkijan paatoksen ja néin ollen hyviksyi Euroopan yhteison nimeémisen tavaramerkin
TAME IT kansainvilisessd rekisterdinnissd luokkaan ”“saippuat, hajuvedet, hampai-
denpuhdistusaineet” kuuluvien tavaroiden osalta.
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Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen péadtoksen siltd osin kuin siind hyldtdan tutkijan paatoksesta
tehty valitus

- velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

SMHYV vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

- hylkaa kanteen

- velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen kanneperusteeseen, joka koskee asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista. Se viittad padasiallisesti, ettd
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tavaramerkiltdi TAME IT ei puutu erottamiskykyé tdssd sdédnnoksessé tarkoitetulla
tavalla siltd osin kuin kysymys on luokkaan “eteeriset 6ljyt, kosmeettiset tuotteet,
hiusvedet” kuuluvista tavaroista.

SMHYV Kkiistda kantajan esittamaét véitteet.

Asetuksen N:o 40/94 146 artiklan 1 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009
151 artiklan 1 kohta) mukaan Euroopan yhteison nimedvélld kansainviliselld
rekister6innilld on Madridin poytékirjan 3 ter artiklan 2 kohdan nojalla tapahtuvasta
Euroopan yhteison nimeédmispdivéstd lukien sama vaikutus kuin yhteison tavara-
merkkid koskevalla hakemuksella. Saman asetuksen 149 artiklan 1 kohdan (josta on
tullut asetuksen N:o 207/2009 154 artiklan 1 kohta) mukaan Euroopan yhteison
nimedvit kansainvéliset rekisterdinnit tutkitaan ehdottomien hylkdysperusteiden
osalta samalla tavalla kuin yhteison tavaramerkkejéd koskevat hakemukset.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla tavaramerkkejd, joilta
puuttuu erottamiskyky, ei rekister6idd. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdan (josta
on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 2 kohta) mukaan artiklan 1 kohtaa
sovelletaan, vaikka rekisterdinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisoa.

Asetuksen N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen tavaramerkkien
katsotaan siten olevan sellaisia, ettd ne eivit kykene tayttamédn tavaramerkille asetettua
perustehtivii eli yksiloiméédn tavaran tai palvelun alkuperda niin, ettd kuluttaja voi
my6hempid hankintoja tehdessaén hankkia lisda kyseiselld tavaramerkilld varustettuja
tavaroita tai palveluita, jos hdn on pitdnyt niitd hyving, tai valita jonkin toisen tavaran tai
palvelun, jos hén ei ole ollut tyytyviinen niihin (asia T-34/00, Eurocool Logistik v.
SMHYV (EUROCOOL), tuomio 27.2.2002, Kok, s. I1-683, 37 kohta ja asia T-424/07,
Pioneer Hi-Bred International v. SMHV (OPTIMUM), tuomio 20.1.2009, 20 kohta, ei
julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
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Vakiintuneen oikeuskdytdnnon mukaan téllainen kéytto ei sindnsé ole esteend sellaisen
tavaramerkin rekisteroinnille, joka koostuu merkeistd tai ilmauksista, jotka ovat
mainoksissa kaytettdvid iskusanoja, laatua koskevia ilmauksia tai kehotuksia ostaa niita
tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkkid on kiytetty. Merkki, joka tdyttaa
muita tehtdvid kuin tavaramerkin tehtdvén sen tavanomaisessa merkityksessd, on
kuitenkin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla
erottamiskykyinen vain siind tapauksessa, ettd se voidaan heti ymmairtdd niiden
tavaroiden tai palvelujen, joita varten sitd on kaytetty, kaupallista alkuperéa koskevaksi
merkinnéksi, jolloin kohdeyleisé voi erottaa ilman sekaannuksen mahdollisuutta
tavaramerkin haltijan tavarat tai palvelut niist, joilla on eri kaupallinen alkuperé (asia
T-122/01, Best Buy Concepts v. SMHV (BEST BUY), tuomio 3.7.2003, Kok., s. I1-2235,
21 kohta ja T-184/07, Avon Products v. SMHV (ANEW ALTERNATIVE), tuomio
26.11.2008, 22 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

Erottamiskyvyn puuttumisen toteamiseksi on riittdvda todeta, ettd kyseessd olevan
sanamerkin semanttinen sisdltd osoittaa kuluttajalle tuotteen ominaisuuden, joka
liittyy sen markkina-arvoon ja joka olematta tdsmallinen perustuu myynninedistamis-
tai mainosluonteiseen tietoon, jonka kohdeyleis6 ymmartdd ensi ndkemaéltd pikem-
minkin tdméntyyppiseksi tiedoksi kuin tavaran tai palvelun kaupallisen alkuperin
osoittajaksi (asia T-281/02, Norma Lebensmittelfilialbetrieb v. SMHV (Mehr fiir Thr
Geld), tuomio 30.6.2004, Kok., s. II-1915, 31 kohta ja asia T-128/07, Suez v. SMHV
(Delivering the essentials of life), tuomio 26.11.2008, 20 kohta, ei julkaistu
oikeustapauskokoelmassa).

Tavaramerkin erottamiskykya on lisdksi arvioitava yhtéalta suhteessa niihin tavaroihin
tai palveluihin, joille sen rekisterointia tai suojaa Euroopan yhteison alueella on haettu,
ja toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleiso, joka koostuu tavaroiden ja palveluiden
keskivertokuluttajista, mieltdd asian (asia T-88/00, Mag Instruments v. SMHV
(Taskulamppujen muoto), tuomio 7.2.2002, Kok., s. II-467, 30 kohta ja edelld
16 kohdassa mainittu asia Delivering the essentials of life, tuomion 21 kohta).

Oikeuskéytdnnosté seuraa vield, ettd kun tavaramerkin rekisterointid tai kansainvélisen
rekister6innin suojaa Euroopan yhteisossé on haettu kaikkia tiettyyn luokkaan kuuluvia
tavaroita varten tekemittd eroa eri tavaroiden vililld, se, ettd kyseiseltd merkiltd
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puuttuu erottamiskyky ainoastaan joidenkin tdhén luokkaan kuuluvien tavaroiden
osalta, ei ole esteeni sille, ettd kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn puuttuminen
todetaan kaikkiin luokkaan kuuluvien tavaroiden osalta (ks. vastaavasti ja analogisesti
asia T-359/99, DKV v. SMHYV (EuroHealth), tuomio 7.6.2001, Kok., s. II-1645, 33 kohta
ja asia T-304/06, Reber v. SMHV — Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (Mozart),
tuomio 9.7.2008, Kok., s. II-1927, 92 kohta).

Kasiteltdvand olevassa asiassa kantaja riitauttaa sen, ettd valituslautakunta kieltdytyi
nimedmastd Euroopan yhteis6d tavaramerkin TAME IT kansainvilisessa rekisterdin-
nissé luokkaan "eteeriset 6ljyt, kosmeettiset tuotteet ja hiusvedet” kuuluvien tavaroiden
(jaljempéna kyseessd olevat tavarat) osalta.

On huomattava, ettd arvioidessaan aluksi kyseessd olevien tavaroiden luonnetta
péivittdiskulutustavaroina ja sitd seikkaa, ettd tavaramerkki TAME IT muodostuu
englanninkielisistd sanoista valituslautakunta totesi asianmukaisesti, ettd merkityksel-
linen yleis6 muodostuu englanninkielisistd keskivertokuluttajista, jotka ovat tavan-
omaisesti valistuneita ja kohtuullisen tarkkaavaisia ja huolellisia, mita asianosaiset eivit
kiistd. Ndin ollen sitd, katsoiko valituslautakunta perustellusti, ettd tavaramerkilta
TAME IT puuttuu erottamiskyky kyseessé olevien tavaroiden osalta, on arvioitava
suhteessa siihen, miten englanninkielinen keskivertokuluttaja mieltdd asian.

Talta osin on ensiksi todettava, kuten valituslautakunta totesi, etti verbi "to tame”
merkitsee muun muassa “"pehmittdd”, “taltuttaa tai hallita” tai “kesyttdd”. Valituslau-
takunta totesi lisaksi, ettd kantaja, joka ei ole kiistényt téité seikkaa, kayttaa kotisivullaan
Yhdistyneessd kuningaskunnassa verbid "to tame” merkityksessa "pehmittad” erdiden
hiusvesiin lukeutuvien tavaroidensa markkinoinnissa.
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Toiseksi, kuten kantaja vaittad, englannin neutraalilla pronominilla "it” voi teoriassa
olla erilaisia merkityksid ja ndin kuluttajalle jai tiettya tulkinnan varaa sen suhteen,
mihin "to tame” viittaa. Kuten SMHV toteaa, edelld 17 kohdassa mainitusta
oikeuskdytdnnostd seuraa, ettd tavaramerkin erottamiskykyd ei ole arvioitava
abstraktilla tasolla, vaan suhteessa niihin tavaroihin, joille sen suojaa on haettu.
Késiteltavdand olevassa asiassa kyseessd olevat tavarat ovat hiusvesid, kosmeettisia
tuotteita ja eteerisid oOljyja. Hiusvedet on maédritelménsd mukaisesti tarkoitettu
hiuksille. Kosmeettisten tuotteiden ja eteeristen 6ljyjen luokkiin sisaltyy muita kuin
hiuksille tarkoitettuja tuotteita kantajan vaittdmalld tavalla. Téstd huolimatta on
huomattava, ettd kosmeettisten tuotteiden luokka yleisesti sisaltdd hiuskosmetiikan ja
ettd osaa eteerisistd 0ljyistd voidaan kéyttad hiusten pehmittdmiseen, kuten valituslau-
takunta totesi. Taltd osin kantaja tyytyy viittdmiadn, ettd eteeriset Oljyt ovat
“epdtavanomaisia” hiustuotteita ja ettd kosmeettisten tuotteiden luokka sisdltdd
”ldhinnd ihonhoitotuotteita, — — kylpyo6ljyjd ja -suolatuotteita seké ehostusvalmisteita”
ilman, ettd se esittdd selvitystd vaitteidensé tueksi.

Kuten SMHYV painottaa, pronomini "it” voi englannin kielessi korvata sanan "hiukset”,
koska englanninkielistd sanaa “hair” kéytetddn hyvin yleisesti yksikossd. Néin ollen
pronomini "it” mielletddn hiusvesien, hiuskosmetiikan ja hiuksille soveltuvien
eteeristen Oljyjen osalta viittaukseksi hiuksiin.

Kolmanneksi ei ole kiistetty sitd, ettd “tame it” on englannin kieli- ja lauseopin
mukainen ilmaisu. Liséksi ilmaisu "tame it” sisaltdd kdskymuodossa taivutetun verbin.

Téstd seuraa, ettd hiusvesien, hiuskosmetiikan ja hiuksille soveltuvien eteeristen dljyjen
osalta englanninkielinen keskivertokuluttaja mieltdé tavaramerkin TAME IT kaskyksi
tai kutsuksi kayttdd nditd tavaroita hiusten pehmittdmiseen, hallitsemiseen tai
kesyttdmiseen. Tavaramerkin TAME IT semanttinen siséltd osoittaa ndin ollen
merkitykselliselle kuluttajalle nédiden tavaroiden myonteisen ominaisuuden, joka
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liittyy niiden markkina-arvoon silta osin kuin hiuksia pehmittavé ja hallitseva vaikutus
on tirked ominaisuus, jota kuluttaja tavaroita kiyttdessdén tavoittelee.

Téstd seuraa, ettd kuluttajan kohdatessa tavaramerkin TAME IT hiusvesien,
hiuskosmetiikan ja hiuksiin soveltuvien eteeristen Oljyjen yhteydessd han mieltad
merkin pikemminkin myynninedistimis- tai mainosluonteiseksi tiedoksi, joka
kehottaa kayttdmddn nditd tavaroita ja/tai joka kertoo niiden kdyton odotettavissa
olevista vaikutuksista, kuin tiedoksi niiden kaupallisesta alkuperisté.

Kantaja viittdd virheellisesti, ettd koska verbilld “to tame” on erilaisia merkityksié, joista
ensisijainen merkitys viittaa villieldinten kesyttdmiseen, timé myynninedistdmis- tai
mainosluonteinen tieto ei vility selvésti, suoraan ja vilittomasti. Itse asiassa edelld
17 kohdassa mainitun oikeuskédytdnnoén mukaan se seikka, ettd verbilld "to tame” tai
ilmaisulla "tame it” on muutoin kuin kyseessa olevien tavaroiden yhteydessid muita kuin
valituslautakunnan huomioimia merkityksid, on merkitykseton, vaikka oletettaisiin,
ettd kantajan asiasta esittima néytto olisi asianmukaista. Samasta syystd valituslauta-
kuntaa ei voida arvostella myoskéin siitd, ettd se ei huomioinut kaikkia mahdollisia
merkityksid, joihin sanat “tame” ja "it” voivat yhdessd viitata.

Edelld esitetyn perusteella on todettava, ettd merkityksellinen yleis6 mieltdd
tavaramerkin TAME IT hiusvesien, hiuskosmetiikan ja hiuksille soveltuvien eteeristen
oljyjen osalta ja siltd osin kuin se kehottaa kuluttajaa kdyttdméan néité tavaroita ja/tai
kertoo niiden kayton odotettavissa olevista vaikutuksista, vélittomaésti pikemminkin
mainokseksi kuin tiedoksi nididen tavaroiden kaupallisesta alkuperistd. Edella
18 kohdassa mainitun periaatteen mukaisesti valituslautakunta saattoi niin ollen
perustellusti katsoa, ettd tavaramerkilti TAME IT puuttui erottamiskyky kaikkien
kyseessa olevien tavaroiden osalta.
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Télté osin on liséttavé, ettd asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 1 kohdan (josta on tullut
asetuksen N:o 207/2009 43 artiklan 1 kohta) mukaan hakija voi milloin tahansa
peruuttaa yhteison tavaramerkkia koskevan hakemuksensa tai rajoittaa sen sisdltdmien
tavaroiden tai palvelujen luetteloa. Ndin ollen tavara- tai palveluluettelon rajoittami-
seen on oikeus yksinomaan yhteison tavaramerkin hakijalla, joka voi milloin tahansa
pyytad SMHV:lta téllaista rajoittamista (asia T-219/00, Ellos v. SMHV (ELLOS), tuomio
27.2.2002, Kok, s. I1-753, 61 kohta ja asia T-402/02, Storck v. SMHV (Makeiskaire-
paperin muoto), tuomio 10.11.2004, Kok., s. II-3849, 33 kohta). Asetuksen N:o 40/94
149 artiklan 1 kohdan nojalla ndin on myos silloin, kun hakemus koskee Euroopan
yhteison nimeédmistd kansainvilisessd rekister6innissa.

Nyt kyseessé olevassa asiassa kantajalla oli mahdollisuus toteuttaa tdllainen rajoitus
asetuksen N:o 40/94 149 artiklan 2 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009
154 artiklan 2 kohta) nojalla vastauksena suojan alustavaa epddmistd koskevaan
ilmoitukseen, jossa kantajalle mydnnettiin asetuksen N:o 2868/95 sddnnon 112
sisdltdmédn 1 kohdan ja s&dnnon 113 sisdltamédn 1 kohdan c alakohdan mukaisesti
kahden kuukauden miéréaika poistaa ne puutteet, joihin alustava epddminen perustui,
eli se, ettd tavaramerkiltda TAME IT puuttui erottamiskyky niiden tavaroiden osalta,
joille suojaa Euroopan yhteisdssa haettiin, kun otetaan huomioon se, etté tavaramerkki
miellettiisiin viestiksi ndiden tavaroiden myonteisista vaikutuksista hiuksille. Kantaja ei
kuitenkaan ole rajoittanut niiden tavaroiden luetteloa, joille se haki tavaramerkin
TAME IT suojaa Euroopan yhteisossd. Niin ollen ja otettaessa huomioon edelld
18 kohdassa mainittu oikeuskéytinto kantaja ei voi tassd vaiheessa tehokkaasti viitti,
ettd tavaramerkilli TAME IT on erottamiskyky tiettyjen kosmeettisten tuotteiden ja
hiuksille soveltumattomien eteeristen 6ljyjen osalta.

Myoskadn muiden kantajan esittdmien véitteiden perusteella ei voida kumota sité
toteamusta, jonka mukaan tavaramerkilta TAME IT puuttuu erottamiskyky kaikkien
kyseessd olevien tavaroiden osalta.

Ensinndkin on todettava, ettd toisin kuin kantaja viitta4, se seikka, ettd ilmaisu "tame it”
siséltda kaskymuodossa taivutetun verbin, ei anna tavaramerkille TAME IT erotta-
miskykyéd. Kuten SMHYV toteaa, mainosalalla on tavanomaista kayttas kdaskymuodossa
taivutettuja verbeja. Tdma vahvistaa néin ollen sitd seikkaa, ettd tdmia tavaramerkki
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mielletddn ensisijaisesti mainokseksi, joka kehottaa merkityksellistd kuluttajaa
kayttamadn kyseessd olevia tavaroita ja/tai kertoo niiden kdyton odotettavissa olevista
vaikutuksista.

Toiseksi — toisin kuin kantaja viittdd — riidanalaisesta padatoksestd ei seuraa, ettd
valituslautakunta olisi jattianyt tavaramerkin TAME IT kokonaisvaikutelman huomioi-
matta. Valituslautakunta viittasi nimittdin yhtaéltd "niiden sanojen yhdistelmaén, joista
kyseinen merkki muodostuu”, todetakseen, ettd timé yhdistelmd oli englannin kielen
tavanomaisen rakenteen ja dédntédmissidéntojen mukainen, ja toisaalta ilmaisuun “tame
it” kokonaisuudessaan todetakseen, ettd se mielletddn puhtaasti mainokseksi. Se totesi
my0s, ettéd “[tutkija] on asianmukaisesti katsonut, ettd sanojen yhdistelmaltd “tame it”
puuttuu erottamiskyky [kyseessé olevien tavaroiden] osalta”. Valituslautakuntaa ei ndin
ollen voida arvostella siitd, etti se ei ole ottanut huomioon tavaramerkin TAME IT
merkitykselliselle yleisolle luomaa kokonaisvaikutelmaa.

Kolmanneksi kantaja viittid, ettd se seikka, ettei valituslautakunta ole esittédnyt yhtdan
esimerkkid ilmaisun “tame it” kiytostd kyseessd olevien tavaroiden nimedmiseksi,
osoittaa, ettd tavaramerkki TAME IT soveltuu hyvin erottamaan nédmi tavarat muuta
kaupallista alkuperéa olevista tavaroista. Téltd osin on riittdvad muistuttaa, ettd vaikka
se seikka, ettd merkkid kiytetddan tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa kyseessa olevien
tavaroiden tai palvelujen esittdmiseen, on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢
alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta)
soveltamisessa merkityksellinen seikka, se ei ole peruste, joka olisi otettava huomioon
saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkittaessa (asia C-329/02 P, SAT.1v.
SMHY, tuomio 16.9.2004, Kok., s. I-8317, 36 kohta ja asia C-37/03 P, BioID v. SMHYV,
tuomio 15.9.2005, Kok., s. I-7975, 61 ja 62 kohta). T4std seuraa, etté valituslautakunnan
ei tarvinnut esittdé téllaisia esimerkkejé, kun se oli todennut, ettd tavaramerkilta TAME
IT puuttuu erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
tarkoittamalla tavalla. Viite on néin ollen hylattéva tehottomana.
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Neljanneksi viitteestd, joka koskee United Kingdom Property Officen (Yhdistyneen
kuningaskunnan tavaramerkkivirasto) tavaramerkin TAME rekisterdintia Nizzan
sopimuksen luokan 3 mukaisia tavaroita varten, ja olettaen, ettd timai viite ja sen
tueksi esitetyt todisteet voidaan ottaa tutkittavaksi, minkd SMHYV kiisté4, on todettava,
ettd yhteison tavaramerkkilainsdddédntd muodostaa sdédnndskokonaisuudesta koos-
tuvan itsendisen jarjestelmén, jolla pyritddn omiin tavoitteisiin ja jota sovelletaan
kansallisista jérjestelmistd riippumatta (asia T-32/00, Messe Miinchen v. SMHV
(electronica), tuomio 5.12.2000, Kok., s. I1-3829, 47 kohta ja asia T-399/06, giropay v.
SMHV (GIROPAY), tuomio 21.1.2009, 46 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoel-
massa). Tdmén vuoksi merkin rekisterditdvyyttd tai sen suojaamista yhteison
tavaramerkkind voidaan arvioida vain asiaa koskevan yhteisén lainsddddnnon
perusteella. Néin ollen SMHV ja mahdollisesti yhteis6jen tuomioistuimet eivit ole
sidottuja jasenvaltiossa taikka kolmannessa maassa tehtyyn pédtokseen, jossa
tunnustetaan merkin rekisteroitdvyys kansallisena tavaramerkkind. Ndin on asian
laita siinékin tapauksessa, etti tillainen pa&tos on tehty 21.12.1988 annetulla neuvoston
direktiivilla 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) yhdenmukaistetun kansallisen
lainsddddnndén nojalla tai maassa, joka kuuluu kielialueeseen, josta kyseinen
sanamerkki on periisin (asia T-106/00, Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE),
tuomio 27.2.2002, Kok., s. I1-723, 47 kohta ja em. asia GIROPAY, tuomion 46 kohta).
Myos tdma viite on néin ollen hylattava.

Viidenneksi on huomautettava, ettd oikeuskdytdnnon mukaan sanoista muodostuvan
tavaramerkin mahdollista erottamiskykyd voidaan osittain tarkastella sen kunkin
osatekijan osalta erikseen, mutta ratkaisun on joka tapauksessa perustuttava niiden
muodostaman kokonaisuuden tarkasteluun. Pelkdstddan se, ettd kultakin néistd
osatekijoistd puuttuu erikseen tarkasteltuna erottamiskyky, ei nimittdin sulje pois
sitd, ettd niiden muodostama yhdistelma voi olla erottamiskykyinen (edelld 34 kohdassa
mainittu asia SAT.1 v. SMHYV, tuomion 28 kohta ja T-58/07, BYK-Chemie v. SMHV
(Substance for Success), tuomio 9.7.2008, 18 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoel-
massa). Kun valituslautakunta katsoi, ettd "haettu merkki muodostui pelkistddn
kyseisen merkin osien summasta”, se totesi timédn oikeuskdytdnnoén mukaisesti
ainoastaan, ettd tavaramerkilli TAME IT ei ole muuta merkitystd kuin pelkka
sanojen “tame” ja "it” yhdistelmd ja ettd ndin ollen silloin, kun merkkia tarkastellaan
kokonaisuutena, merkityksellinen yleis6 mieltdd merkin ensi ndkeméltd puhtaasti
mainokseksi. Tdma pédtelmé ei merkitse kantajan vaittdmalla tavalla tavaramerkin
TAME IT luovuuden tai mielikuvituksellisuuden puutetta. Myos tdmé viite on néin
ollen hylattéava.
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Kaikesta edelld esitetystd seuraa, ettd valituslautakunta on asianmukaisesti evinnyt
Euroopan yhteison nimeédmisen sanamerkin TAME IT kansainvélisessé rekisteroin-
nissd eteeristen 6ljyjen, kosmeettisten tuotteiden ja hiusvesien osalta asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen perusteiden mukaisesti.

Niin ollen ainoa kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b
alakohdan rikkomista, ja kanne kokonaisuudessaan on hyléttava perusteettomana.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hévidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hédvinnyt asian, se on
velvoitettava korvaamaan SMHV:n oikeudenkéyntikulut tdmén vaatimuksen mukai-
sesti.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (ensimméinen
jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylitddn.,
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2) Wella AG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Tiili Dehousse Wiszniewska-Biatecka

Julistettiin Luxemburgissa 15 péivind syyskuuta 2009.
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