TUOMIO 29.9.2009 — ASIA T-139/08

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(ensimmaéinen jaosto)

29 péivéana syyskuuta 2009 *

Asiassa T-139/08,

The Smiley Company SPRL, kotipaikka Bryssel (Belgia), edustajanaan asianajaja
A. Deutsch,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamiehenéin J. Crespo Carrillo,

vastaajana,

jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n neljannen valituslautakunnan
7.2.2008 tekemastd padtoksestd (R 958/2007-4), joka koskee hymion hymyn puolikasta

esittavan kuviomerkkityyppisen tavaramerkin Euroopan yhteison nimeévad kansain-
vilisti rekisterdintia,

* Oikeudenkiyntikieli: englanti.
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) 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 K. Poche¢,

ottaen huomioon ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 11.4.2008
toimitetun kannekirjelman,

ottaen huomioon ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 31.7.2008
toimitetun vastauskirjelmén,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen asianosaisille esittdman
kirjallisen kysymyksen,

ottaen huomioon asianosaisten ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaa-
moon 8.4.2009, 15.4.2009 ja 30.4.2009 toimittamat huomautukset,

ottaen huomioon 4.6.2009 annetun méérdyksen, jolla sallittiin asianosaisten sijaan
tuleminen,

ottaen huomioon 10.6.2009 pidetyssd istunnossa esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Franklin Loufrani sai 14.4.2006 alla kuvatulle kuviomerkkityyppiselle tavaramerkille

(jaljempéna kyseessd oleva tavaramerkki) Euroopan yhteison nimeivén kansainvélisen
rekisterdinnin.

2 Sisamarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ilmoitettiin
kyseessé olevan tavaramerkin kansainvélisesté rekisteréimisestd 14.9.2006.
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Tavarat, joita varten tdlle tavaramerkille haettiin suojaa, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilista luokitusta tavaramerkkien rekister6imisté varten koskevaan,
15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja
muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 14, 18 ja 25, ja ne vastaavat kunkin
luokan osalta seuraavaa kuvausta:

luokka 14: "Muuhun kuin hammashoitokéyttoon tarkoitetut jalometallit ja niiden
seokset, jalokivituotteet, korut, jalokivet, kellot ja ajanmittauslaitteet, hopea-astiat
(astiat), jalometalliset taide-esineet, jalometalliset rasiat, kotelot ja lippaat,
ranneketjut (korut), rintakorut (korut), aurinkokellot, (jalometalliset) tuhkakupit,
ketjut (korut), (jalometalliset) hattuneulat, tarkkuuskellot (rannekellot), krono-
metrit, koristeavaimenperit, kaulakorut (korut), kravattineulat, jalometalliset keit-
tio- ja kotitalousastiat, jalometalliset keittio- ja kotitalouskéyttdesineet, rin-
taneulat (korut), seindkellot, jalometalliset ansiomerkit, jalometalliset kalvosin-
napit, mitalit, jalometalliset rahapidikkeet, rannekellot, kellonhihnat, kultasepén
tuotteet (lukuun ottamatta veitsid, lusikoita ja haarukoita), koristeet (korut),
poytikellot (kellot), jalometalliset lautasliinapidikkeet, herétyskellot, jalometalliset
astiastot (astiat), jalometalliset uurnat, jalometalliset kirkolliset astiat”

luokka 18: ”"Matka-arkut ja -laukut; sateenvarjot, pdivanvarjot ja kéivelykepit, piiskat
ja satulat, eldinten kaulapannat ja valjaat, nahasta ja nahkajaljitelméastd valmistetut
rasiat, kukkarot, kavelykeppituolit, salkut, korttilompakot (lompakot), nahkaiset
hatturasiat, avainkotelot (nahkatavarat), kauneudenhoitotarvikkeiden séilyttami-
seen tarkoitetut ns. vanity case -lippaat, asiakirjasalkut, koululaukut, ostoskassit,
eldinten asusteet, pikkulaukut, (muut kuin jalometalliset) kukkarot, paivinvarjot,
lompakot, rintareput, reput, kisilaukut, rantakassit, matkakassit, (nahkaiset)
pakkauspussit (kuoret, pussit), pukupussit (matkatavaroille), salkut (nahkatavarat),
kosmetiikkalaukut (nahkatavarat)”

luokka 25: "Vaatekappaleet (vaatteet), jalkineet (lukuun ottamatta terveysjalki-
neita), uima-asut, kylpytakit, muut kuin paperiset ruokalaput, baskerit, pdahineet,
saappaat, henkselit, alushousut, lakit, vyot (vaatteet), hatut, urheilujalkineet,
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naamiaisasut, vaippahousut, korvaldpit (vaatteet), kravatit, kaulahuivit, huivit,
késineet (vaatteet), vauvan vaatteet, tohvelit, pohjalliset, alusvaatteet, essut
(vaatekappaleet), urheiluvaatteet”.

SMHYV antoi 1.2.2007 ilmoituksen viran puolesta tapahtuvasta suojan alustavasta
epdamisestd kyseessd olevalta tavaramerkiltd yhteisossé tavaramerkkien kansainvilistd
rekisterointid koskevaan Madridin sopimukseen liittyvin, Madridissa 27.6.1989 tehdyn
poytakirjan (EUVL 2003, L 296, s. 22) 5 artiklan ja yhteis6n tavaramerkistid annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 tiaytantoonpanosta 13.12.1995 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, 113
sadnnon mukaisesti kaikkien niiden tavaroiden osalta, jotka kyseinen yhteison nimeévé
kansainvédlinen rekisterdinti kattaa. Esitetty peruste oli, ettd kyseessd olevalta
tavaramerkiltd puuttui yhteison tavaramerkistda 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:0 207/2009 (EUVL L 78, s. 1) 7 artiklan 1 kohdan
b alakohta) tarkoitettu erottamiskyky.

Koska tdhdn ilmoitukseen ei annettu vastausta asetetussa médrdajassa, tutkija evasi
23.4.2007 tekemalldadn paatokselld kyseessd olevalta tavaramerkiltd suojan yhteisossa
kaikkien niiden tavaroiden osalta, jotka kyseinen yhteison nimeéva kansainvilinen
rekisterointi kattaa, silld perusteella, ettd kyseessd olevalta tavaramerkiltd puuttui
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla
erottamiskyky.

Loufrani valitti 22.6.2007 téstd péadtoksesta SMHV:oon asetuksen N:o 40/94 57—
62 artiklan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 58—64 artikla) mukaisesti.

SMHV:n neljds valituslautakunta hylkési valituksen 7.2.2008 tekemaéllddn péaatokselld
(jaljempénd riidanalainen pditos). Valituslautakunta totesi, ettd tavarat, joita varten
rekisterointid haettiin, olivat péivittaiskulutustavaroita ja ettd kohdeyleison oli suuri
yleiso yhteisossé ja ettd kohdeyleison tarkkaavaisuusaste valintaa tehdessa on verrattain
korkea, koska kyse oli “koru-, nahka- ja vaatetustavaroista sekd muista samankaltaisista
tavaroista”. Valituslautakunta yhtédaltd vahvisti kyseessd olevan tavaramerkin osalta
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tutkijan arvioinnin, jonka mukaan kyse oli erittdin yksinkertaisesta ja tavanomaisesta
aiheesta, jota kéytettiin yksinomaan koristelutarkoitukseen ja jota kohdeyleisé ei pida
erottamiskykyisend merkkind. Toisaalta valituslautakunta katsoi, etteivit ne rekiste-
roityja tavaramerkkejd koskevat esimerkit, joihin valituksen tueksi vedottiin, olleet
vakuuttavia. Valituslautakunta katsoi ndiden seikkojen perusteella, ettd kyseessd
olevalta tavaramerkiltd puuttui asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitetulla tavalla erottamiskyky ja siltd oli ndin ollen evittiva suoja yhteisossa.

Kyseessd olevan tavaramerkin kansainvilisen rekisteréinnin siirron seurauksena
hyviaksyttiin se, ettd asiassa kantajana oleva The Smiley Company SPRL tuli Loufranin
sijaan ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa kaytavissd menettelyssa.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen péitoksen

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

- hylkaa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen kanneperusteeseen, ja se koskee asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista. Kantaja viittdd padasiallisesti, etté
kohdeyleis6 koostuu keskivertokuluttajista, joista osalla tarkkaavaisuusaste valintaa
tehdessa on erityisen korkea ainakin siltd osin kuin kyse on osasta kyseisié tavaroita, ja
ettd kohdeyleis6 on tottunut mieltimddn monet kyseessd olevaa tavaramerkkia
muistuttavat merkit alkuperdé osoittaviksi merkinnoéiksi. Kantajan mukaan kyseessé
olevaa tavaramerkkid lisdksi kiytetddn jo tiettyjen tavaroiden kaupallista alkuperidd
osoittavana merkintin ja silld on riittédvésti erityisid ominaisuuksia, jotta silld voidaan
katsoa olevan edes vihidinen erottamiskyky, jota suoja yhteisossé edellyttds.

SMHYV Kkiistda kantajan viitteiden oikeellisuuden.

Asetuksen N:o 40/94 146 artiklan 1 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009
151 artiklan 1 kohta) mukaan yhteison nimeévilld kansainvéliselld rekister6innillda on
sen Madridin poytédkirjan 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetusta rekisterdintipdivasta
lukien sama vaikutus kuin yhteison tavaramerkkid koskevalla hakemuksella. Asetuksen
N:0 40/94 149 artiklan 1 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 154 artiklan
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1 kohta) mukaan yhteison nimeévat kansainviliset rekisteroinnit tutkitaan ehdotto-
mien hylkédysperusteiden osalta samalla tavalla kuin yhteison tavaramerkkeja koskevat
hakemukset.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkeja, joilta
puuttuu erottamiskyky, ei rekister6idd. Vakiintuneen oikeuskdytdnnén mukaan
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen tavaramerkkien
katsotaan olevan kykenemidttomid tdyttdmédn tavaramerkille asetettua keskeistéd
tehtavaa eli yksiloiméén tavaran tai palvelun kaupallisen alkuperén niin, ettd kuluttaja
voi myOhempid hankintoja tehdessddn hankkia liséd kyseiselld tavaramerkilld
varustettuja tavaroita tai palveluita, jos han on pitdnyt niitd hyving, tai olla hankkimatta
niitd, jos hén ei ole tyytyvidinen niihin (asia T-34/00, Eurocool Logistik v. SMHV
(EUROCOOL), tuomio 27.2.2002, Kok., s. II-683, 37 kohta ja asia T-449/07, Rotter v.
SMHYV (Yhteen liitettyjen makkaroiden muoto), tuomio 5.5.2009, Kok, s. I1I-1071,
18 kohta).

Tavaramerkin erottamiskykyd on arvioitava yhtéiltd suhteessa niihin tavaroihin tai
palveluihin, joita varten rekisterdintid tai tavaramerkkisuojaa on haettu, ja toisaalta
suhteessa siihen, miten kohdeyleisd, joka muodostuu néiden tavaroiden tai palvelujen
keskivertokuluttajista, mieltdd asian (asia T-88/00, Mag Instrument v. SMHV
(Taskulamppujen muoto), tuomio 7.2.2002, Kok., s. 1I-467, 30 kohta ja edelld
14 kohdassa mainittu asia Yhteen liitettyjen makkaroiden muoto, tuomion 19 kohta).

Jo viahdinenkin erottamiskyky riittdd kuitenkin estiméén asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan b alakohdassa saddetyn ehdottoman hylkdysperusteen soveltamisen (asia
T-337/99, Henkel v. SMHV (Py6reéd punavalkoinen tabletti), tuomio 19.9.2001, Kok, s.
[1-2597, 44 kohta ja yhdistetyt asiat T-405/07 ja T-406/07, CFCMCEE v. SMHV
(P@YWEB CARD ja PAYWEB CARD), tuomio 20.5.2009, Kok., s. II-1441, 57 kohta).
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Nyt esilld olevassa asiassa kyseessd olevalta tavaramerkiltd evittiin suoja yhteisossé
kaikkien niiden tavaroiden osalta, joita varten suojaa oli haettu. Kyse on lahinni
jalometalleista, jalometallitavaroista, korutavaroista ja kelloista, jotka kaikki kuuluvat
luokkaan 14, luokkaan 18 kuuluvista laukku- ja nahkatavaroista sekd luokkaan 25
kuuluvista vaatekappaleista ja asusteista. Koska ndmi tavarat on pddosin tarkoitettu
suurelle yleisolle, valituslautakunta katsoi oikeutetusti, ettd kohdeyleiso oli suuri yleiso
yhteisossd. Kantaja ei sitd paitsi ole riitauttanut tétd toteamusta.

Siihen, miten kohdeyleis6 mieltdi tavaramerkin, voi kuitenkin vaikuttaa keskivertoku-
luttajan tarkkaavaisuusaste, joka voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin
mukaan (edelld 16 kohdassa mainittu asia Pyored punavalkoinen tabletti, tuomion
48 kohta ja asia T-358/04, Neumann v. SMHV (Mikrofonin paén muoto), tuomio
12.9.2007, Kok, s. I1-3329, 40 kohta).

Vaikka kohdeyleison tarkkaavaisuusaste voi nyt esilld olevassa asiassa olla verrattain
korkea kyseisid tavaroita valittaessa, kuten valituslautakunta totesi, ei voida katsoa, etté
sen tarkkaavaisuusaste olisi kantajan viittdmén tavoin erityisen korkea edes suhteessa
osaan ndistd tavaroista. Vaikka voidaan katsoa, ettd kyseiset tavarat tosiaan kuuluvat
muodin alaan lagjasti ymmarrettynd, ja vaikka voidaan myontéd, ettd keskivertoku-
luttaja kiinnittéa tietyssd méarin huomiota ulkonéko6nsé ja néin ollen voi arvioida néité
tavaroita ostaessaan niiden tyylid, laatua, huolittelua ja hintaa, kyseisten tavaroiden
kuvauksesta ei kéy ilmi, ettd kyse olisi ylellisyystavaroista tai tavaroista, jotka olisivat
kehittyneisyytensa tai hintansa vuoksi sellaisia, ettd kohdeyleis6 on niiden osalta
erityisen tarkkaavainen.

On siis valituslautakunnan tekemén tavoin arvioitava kyseessd olevan tavaramerkin
erottamiskykyd kaikkien niiden tavaroiden osalta, joita varten tavaramerkin suojaa on
haettu, ottamalla huomioon keskivertokuluttajan, jonka tarkkaavaisuusaste on
verrattain korkea, oletetut odotukset.
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Kyseessd oleva tavaramerkki koostuu kéyrédstd nousevasta viivasta, joka vastaa ympyrén
neljdnnestd ja jonka alapuolella on keskelld lyhyt pystysuuntainen viiva ja joka péattyy
oikealla toiseen lyhyeen viivaan, joka on lihes kohtisuora ensimmaéiseen viivaan
nihden. Kahden pisimmén viivan yhtymédkohta on muodoltaan hieman kolmiomainen.
Namai osat muodostavat kokonaisuuden.

Kantaja esitti istunnossa, ettd kyseessa olevassa tavaramerkissa nousevan kiyrén viivan
alapuolella oleva lyhyt pystysuuntainen viiva ei kuulu tdhén tavaramerkkiin, vaan
johtuu tulosteen huonosta laadusta, minkd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin
merkitsi poytakirjaan. SMHV viittdd kuitenkin, ettd timaé véite on jitettavd tutkimatta
sen vuoksi, ettd silld muutetaan ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojarjes-
tyksen 135 artiklan 4 kohdan vastaisesti riidan kohdetta siitd, mikd se on ollut
valituslautakunnassa, minka ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin merkitsi samaten
poytakirjaan.

SMHV:ssa kidydyn menettelyn asiakirja-aineistosta kéy ilmi, ettd tutkijan kuvauksen
mukaan kyseessé oleva tavaramerkki oli “musta nouseva viiva, joka péittyy oikeassa
yldkulmassa tdhan viivaan ndhden kohtisuoraan lyhyeen viivaan”, ja ettd Loufrani totesi
valituslautakunnalle osoittamassaan valituksen perusteet siséltivissé kirjelmissd, ettd
“on kiinnitettdvd huomiota kdyrdn viivan alapuolella olevaan lyhyeen pystysuoraan
viivaan, jota tutkija ei ole maininnut”. Valituslautakunta siis katsoi Loufranin
nimenomaisen pyynnon perusteella, ettd mainittu viiva kuuluu kyseessd olevaan
tavaramerkkiin.

Oikeuskaytdnnon mukaan asetuksen N:o 40/94 63 artiklasta (josta on tullut asetuksen
N:o 207/2009 65 artikla) ja tyojarjestyksen 135 artiklan 4 kohdasta seuraa kuitenkin,
ettei kantajalla ole oikeutta muuttaa ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa
riildan sisdltod siitd, millaisena se ilmenee SMHV:ssa esitetyistd viitteistd ja
vaatimuksista. Téstd seuraa, ettd argumentti, joka on esitetty ensimmadistd kertaa
ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimessa pidetyssa istunnossa ja jolla on téllainen
vaikutus, on jitettdvd tutkimatta (ks. vastaavasti asia C-412/05 P, Alcon v. SMHYV,
tuomio 26.4.2007, Kok., s. I-3569, 43—45 kohta oikeuskdytantoviittauksineen).
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Nyt esilld olevassa asiassa kantajan istunnossa esittdmadlld argumentilla muutetaan
tavaramerkkig, jolle kantaja hakee suojaa yhteisossd ja jonka osalta valituslautakunta on
lausunut. Kuten SMHV esitti, tdlld argumentilla muutetaan valituslautakunnan
ratkaistavana olleen riidan sisélt6d siitd, millaisena se ilmenee kantajan SMHV:ssa
esittdmistd viitteistd. Ndin ollen tdiméd argumentti on jétettdvd tutkimatta, ja on
katsottava, ettd mainittu lyhyt pystysuora viiva kuuluu kyseessé olevaan tavaramerk-
kiin.

Kyseessd olevan tavaramerkin erottamiskyvyn osalta on muistutettava, ettd oikeuskay-
tannon mukaan erittdin yksinkertainen merkki, joka koostuu geometrisesta perus-
muodosta, kuten ympyriastd, viivasta, suorakulmiosta tai tavanomaisesta viisikulmiosta,
ei sellaisenaan voi vilittda sellaista viestid, jonka kuluttajat muistaisivat, minka vuoksi
kuluttajat eivat pidd merkkiéd tavaramerkking, ellei se ole saavuttanut erottamiskykyé
kéyton kautta (asia T-304/05, Cain Cellars v. SMHV (Viisikulmion kuva), tuomio
12.9.2007, 22 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

Jotta tavaramerkilld todettaisiin olevan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky, ei néin ollen edellyteta sit, ettd tavaramerkin
haltijalla on todettu olevan tiettyéd luovuutta tai kielellista tai taiteellista mielikuvitusta.
Riittdd, ettd kohdeyleis6 pystyy tavaramerkin avulla yksiloimaén tavaroiden tai
palvelujen, joita varten tavaramerkki on, alkuperén ja erottamaan ne muiden yritysten
tavaroista tai palveluista (asia C-329/02 P, SAT.1 v. SMHYV, tuomio 16.9.2004, Kok., s.
1-8317, 41 kohta ja asia T-23/07, Borco-Marken-Import Matthiesen v. SMHV (),
tuomio 29.4.2009, Kok., s. I1-861, 43 kohta).

Nyt esilld olevassa asiassa on riidatonta, ettd kyseessd oleva tavaramerkki ei esitd
geometrista kuviota. Asian osapuolet ovat kuitenkin eri mielt siitd, missd médrin tdma
tavaramerkki on yksinkertainen, ja ndin ollen siitd, onko se erottamiskykyinen, silld
kantaja viittdd padasiallisesti, ettd kyseinen tavaramerkki koostuu “kohtuullisen
monitahoisesta kahden viivan yhdistelméstd — — joka muistuttaa vidhan t-kirjainta” ja
joka sen mukaan on siis erottamiskykyinen.
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Télté osin on ensinnékin todettava, etté toisin kuin kantaja vitts, valituslautakunta ei
jattdnyt ottamatta huomioon viivaa, joka on kdyrdn viivan aivan oikeassa reunassa, ja
sitd seikkaa, ettd kyseessd oleva tavaramerkki luo mainitun viivan vuoksi erilaisen
vaikutelman kuin pelkkd kdyrd viiva. Riidanalaisesta péitoksestd kdy ilmi, ettd
valituslautakunta ensinndkin hyviaksyi implisiittisesti edelld 23 kohdassa mainitun
kyseessd olevaa tavaramerkkid koskevan kuvauksen, jonka tutkija esitti ja jota se sitten
tdydensi valituslautakunnassa esitetyissd valitusperusteissa todetun mukaisesti mai-
nitsemalla "kdyrén viivan alapuolella sen keskikohdassa olevan lyhyen viivan” ja totesi
lopuksi, ettei mainittu lyhyt viiva muuta sitd seikkaa, ettd kyseinen tavaramerkki
mielletddn erittdin yksinkertaiseksi ja tavanomaiseksi merkiksi, jota kaytetddn
yksinomaan koristelutarkoitukseen eiké tavaroiden kaupallista alkuperda osoittavana
merkintand”.

Toiseksi kantajan nidkemys on toki perusteltu sikéli kuin kantaja vdittia, etté se seikka,
ettd tavaramerkki tayttaa koristelutehtévin, ei vaikuta sen erottamiskyvyn arviointiin.
Merkki, joka tayttad 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
ymmartdd niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten sitd on kaytetty, kaupallista
alkuperid osoittavaksi merkinnéksi, jolloin kohdeyleisé voi erottaa ilman sekaan-
nuksen mahdollisuutta tavaramerkin haltijan tavarat tai palvelut niist, joilla on toinen
kaupallinen alkuperé (asia T-130/01, Sykes Enterprises v. SMHV (REAL PEOPLE,
REAL SOLUTIONS), tuomio 5.12.2002, Kok., s. II-5179, 20 kohta ja asia T-320/03,
Citicorp v. SMHV (LIVE RICHLY), tuomio 15.9.2005, Kok., s. 1I-3411, 66 kohta).
Vaikka kyseistd merkkia kéytettdisiinkin koristelutarkoituksessa, silla on siis oltava edes
vahdinen erottamiskyky.

Kyseessd oleva tavaramerkki ei kuitenkaan sisélld mitdédn sellaista tekijas, jonka edes
verrattain tarkkaavainen kohdeyleiso voisi helposti ja vélittomaésti oppia muistamaan ja
jonka perusteella tavaramerkki voitaisiin vélittomasti mieltdd kyseisten tavaroiden
kaupallista alkuperid osoittavaksi merkinniksi. Kuten valituslautakunta perustellusti
totesi, kyseessé oleva tavaramerkki mielletddn sekd luokkaan 14 etté luokkiin 18 ja 25
kuuluvien tavaroiden osalta yksinomaan koristeeksi. Nédin ollen kyseessd oleva
tavaramerkki ei voi yksil6idd mitéén ndistd tavaroista suhteessa kilpaileviin tavaroihin.
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Se, ettd kohdeyleis6 on tottunut ymmaértiméén raidoista tai viivoista koostuvat
yksinkertaiset kuviomerkit tavaramerkeiksi tai ettd monet valmistajat ovat rekisterdi-
neet tillaisia tavaramerkkeja luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten, ei aseta
kyseenalaiseksi tétd padtelmaa.

Toisin kuin kantaja viittds, valituslautakunta ei vahvistanut sitd, ettd kohdeyleiso
(erityisesti luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden kuluttajat) olisi tottunut mieltiméan
raidoista koostuvia yksinkertaisia merkkejd erottamiskykyisiksi merkeiksi. Samoin
valituslautakunta ei todennut, ettéd kuluttajat eivit kiinnitd huomiota téllaisiin raidoista
muodostuviin merkkeihin erottaakseen tavarat toisistaan. Riidanalaisesta paatoksesta
kédy ilmi, ettd valituslautakunta totesi ainoastaan, ettd sen tarkasteltavana olleet
esimerkit eivdt olleet vakuuttavia, koska kyse oli kyseessd olevaan tavaramerkkiin
néhden erilaisista ja monitahoisemmista tavaramerkeista.

On syytd hyviksya valituslautakunnan kanta. Ensinnékin nyt esilld olevassa asiassa kyse
on sen madrittdmisestd, onko kyseessa olevalla tavaramerkilld itsessédn sellainen kyky,
ettd kohdeyleis6 voi mieltdd sen kyseisten tavaroiden kaupallista alkuperéa koskevaksi
merkinnéksi, jonka perusteella se voi erottaa ilman sekaannuksen mahdollisuutta
kyseiset tavarat niisté, joilla on toinen alkuperd. Pelkéstddn se seikka, ettd joillakin
tavaramerkeilld on katsottu olevan téllainen kyky siitd huolimatta, ettd ne ovat kantajan
mukaan yhtd lailla yksinkertaisia, ja ettd on siten katsottu, etteivit ne ole tdysin
erottamiskyvyttomid, ei ole ratkaiseva sen maédrittdmiseksi, onko myos kyseessd
olevalla tavaramerkilld edes vidhdinen erottamiskyky, jota suojan saaminen yhteisossé

edellyttas.

Jos toiseksi oletetaan, ettd kantajan véitteet on otettava kaikilta osin tutkittaviksi, vaikka
tiettyihin tavaramerkkeihin on vedottu ensimmadistd kertaa vasta ensimmaiisen
oikeusasteen tuomioistuimessa, on myonnettéivd, ettd monet niistd tavaramerkeista,
joihin kantaja viittaa, ovat yksinkertaisia. Niissa kaikissa on kuitenkin yksinkertaisten
viivojen — joista kyseinen tavaramerkki koostuu — lisdksi tunnistettavia muotoja, joilla
on jonkinlainen pinta (joko kuvion siséosa on véritetty tai se on rajattu), kuten raitoja,
suuntaissarmioitd, pilkkuja, tyyliteltyja kirjaimia tai tallaisten muotojen yhdistelmia.
Valituslautakunta totesi siis perustellusti, ettd tavaramerkit, joihin valituslautakunnassa
vedottiin, muodostuivat piirroksista, jotka luovat kokonaisvaikutelman pinnasta.
Kyseessi oleva tavaramerkki ei ndin tee. Néin ollen ei voida hyviksyé kantajan véitettd,
jonka mukaan tavaramerkit, joihin se viittaa, ovat ominaisuuksiltaan samanlaisia kuin
kyseessé oleva tavaramerkki tai ettd kyseessd oleva tavaramerkki on yhtd monitahoinen
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kuin ne tavaramerkit, joihin kantaja vetoaa. Téstd seuraa, ettd sen perusteella, etté
tiettyihin luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden kuluttaja on tottunut mieltdméaéan tallaiset
muodot tai muotojen yhdistelmét nédiden tavaroiden kaupallista alkuperéa osoittaviksi
merkinnoiksi, ei voida tehdé péadtelmid nyt esilld olevassa asiassa.

Kolmanneksi yhteison rekisterdinnin tai suojan saamiseksi vaadittavaa edes vahéistiakin
erottamiskykyd on arvioitava kussakin tapauksessa asian olosuhteet huomioon ottaen.
Paatokset, jotka valituslautakuntien on tehtévd asetuksen N:o 40/94 perusteella ja jotka
koskevat merkin rekisterdintid yhteison tavaramerkiksi tai merkin suojaa yhteison
tavaramerkkind, kuuluvat nimittdin sidotun harkinnan piiriin. Valituslautakuntien
péétosten laillisuutta on néin ollen arvioitava yksinomaan timén asetuksen perusteella,
sellaisena kuin yhteisdjen tuomioistuin on sitd tulkinnut, eikéd valituslautakuntien
aikaisemman péitoksentekokaytinnon perusteella (asia C-37/03 P, BioIlD v. SMHYV,
tuomio 15.9.2005, Kok., s. I-7975, 47 kohta ja edelld 24 kohdassa mainittu asia Alcon v.
SMHYV, tuomion 65 kohta). Tasta seuraa, ettd silld seikalla, etti raidoista tai viivoista
koostuvia yksinkertaisia merkkeja on SMHV:ssa rekisteroity yhteison tavaramerkeiksi,
ei ole merkitystd, kun arvioidaan sitd, puuttuuko kyseessd olevalta tavaramerkiltd
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla kokonaan
erottamiskyky vai ei.

Valituslautakunta katsoi néin ollen perustellusti, ettd kyseessd oleva tavaramerkki on
erittdin yksinkertainen ja tavanomainen merkki, jota kéytetddn yksinomaan koriste-
lutarkoitukseen, ja ettd verrattain tarkkaavainenkaan yleiso ei mielld sitd kyseisten
tavaroiden kaupallista alkuperéa osoittavaksi merkinnéksi.

Argumentilla, joka perustuu siihen seikkaan, ettd kyseessd olevaa tavaramerkkid jo
kaytetddn kaupallista alkuperdd osoittavana merkintdnd, ei voida asettaa kyseenalai-
seksi tatd padtelmad. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla
tavaramerkin erottamiskykyd on analysoitava ottamatta huomioon saman asetuksen
7 artiklan 3 kohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohta)
tarkoitettua tosiasiallista kayttod (asia T-87/00, Bank fiir Arbeit und Wirtschaft v.
SMHV (EASYBANK), tuomio 5.4.2001, Kok., s. II-1259, 40 kohta ja asia T-360/03,
Frischpack v. SMHV (Juustopakkauksen muoto), tuomio 23.11.2004, Kok., s. 11-4097,
29 kohta). Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituk-
sena on asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa tarkoitettu SMHV:n valituslautakuntien
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paatosten laillisuuden valvonta. Ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtévana
ei siis ole tutkia uudelleen tosiseikkoja téssd tuomioistuimessa ensimmadistd kertaa
esitettyjen todisteiden valossa. Ndiden todisteiden vastaanottaminen on nimittdin
vastoin ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjarjestyksen 135 artiklan
4 kohtaa, jonka mukaan asianosaisten kirjelmit eivdt voi muuttaa riidan kohdetta
siitd, mikéa se on ollut valituslautakunnassa (asia T-128/01, DaimlerChrysler v. SMHV
(Etusileikko), tuomio 6.3.2003, Kok., s. II-701, 18 kohta ja edelld 27 kohdassa mainittu
asia a, tuomion 9 kohta). SMHV:ssa kidydyn menettelyn asiakirja-aineistosta kuitenkin
ilmenee, ettd kantajan tdmén argumentin tueksi esittdmit valokuvat on esitetty
ensimmaisté kertaa ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja ettd kantaja ei ole
SMHV:ssa viittinyt, ettd kyseessd oleva tavaramerkki olisi saavuttanut erottamiskyvyn
sen kayton kautta. Néin ollen tdimé argumentti ja sen tueksi esitetyt todisteet on
jatettdvd tutkimatta.

Lopuksi on todettava, ettd argumenttia, jonka mukaan kohdeyleis6 mieltdd kyseessé
olevan tavaramerkin "hymion suun puolikkaaksi”, hymié itsessddn on rekisterdity
yhteison tavaramerkiksi nro 517 383 ja kyseessd oleva tavaramerkki on talld perusteella
erottamiskykyinen, ei voida hyvaksy4, jos timé argumentti, joka esitettiin ensimmaisen
kerran ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimessa, otettaisiin tutkittavaksi. Kuten
SMHYV toteaa, tillaisen ldhestymistavan omaksuminen johtaisi sen hyviksymiseen, ettd
kaikki rekisteroityjen tavaramerkkien osat ja ndin ollen kaikki erottamiskykyisten
tavaramerkkien osat olisivat jo pelkédstddn télld perusteella samaten asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyisid. T4t4 ei
voida hyviksyd. Tavaramerkin tdssd sdédnnoksessid tarkoitetun erottamiskyvyn arvioi-
minen perustuu nimittdin kyseisen tavaramerkin kykyyn yksiloida tavarat tai palvelut
markkinoilla kilpailijoiden tarjoamiin samantyyppisiin tavaroihin ja palveluihin ndhden
(asia T-79/00, Rewe-Zentral v. SMHV (LITE), tuomio 27.2.2002, Kok., s. 1I-705,
30 kohta). Téltd osin merkitysté ei ole silld seikalla, ettd kyseessé oleva tavaramerkki
koostuu jo rekisterdidyn tavaramerkin osasta.

Joka tapauksessa silloin, kun tavaramerkkejé rinnakkain verrattaessa voidaan todeta,
ettd kyseessd oleva tavaramerkki muistuttaa yhteison tavaramerkissd nro 517 383
esiintyvan suun puolikasta, on kuitenkin muistutettava, ettd keskivertokuluttajan on
turvauduttava epitiydelliseen muistikuvaansa tavaramerkisti (asia T-316/00, Viking-
Umwelttechnik v. SMHV (Vihreén ja harmaan yhdistelmi), tuomio 25.9.2002, Kok, s.
[1-3715, 28 kohta ja asia T-400/07, GretagMacbeth v. SMHV (24 virikuution
yhdistelméd), tuomio 12.11.2008, 47 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Se,
ettd kohdeyleiso tunnistaa kyseessé olevan tavaramerkin osaksi yhteison tavaramerkkid
nro 517 383, edellyttdd sité, ettd se tunnistaa viimeksi mainitun tavaramerkin, mitd
kantaja ei ole osoittanut. Ei siis voida katsoa, ettd kohdeyleis6 kyseessd olevan
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tavaramerkin néhdessddn tunnistaa sen hymion suun puolikkaaksi tai yhteison
tavaramerkissd nro 517 383 esiintyvdn hymyn puolikkaaksi. Taltd osin on SMHV:n
tavoin todettava myos, ettd kyseessd olevan tavaramerkin padosan muodostavan kéyrian
viivan alapuolella oleva lyhyt pystysuuntainen viiva ei esiinny yhteison tavaramerkissa
nro 517 383 olevassa suussa. Ei siis ole osoitettu, ettd kyseessd oleva tavaramerkki
mahdollisesti yhdistettdisiin tavaramerkkiin, johon kantaja vetoaa.

Edelld todetusta seuraa, ettd valituslautakunta ei tehnyt virhettd, kun se katsoi, etté
kyseessd olevalta tavaramerkiltd puuttui jo védhédinenkin erottamiskyky, joka on
edellytyksena sille, ettd siihen ei sovelleta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitettua ehdotonta hylkdysperustetta, ja ettd siltd oli timén vuoksi
evittdvd suoja yhteisossd. Néin ollen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b
alakohtaa koskeva ainoa kanneperuste ja kanne kokonaisuudessaan on hyléttavi
perusteettomana.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojarjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hdvidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkaynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hévinnyt asian, se on
velvoitettava korvaamaan oikeudenkdyntikulut SMHV:n vaatimusten mukaisesti,
mukaan lukien kulut, jotka ovat aiheutuneet kantajan tulemisesta Loufranin sijaan
kantajaksi.

II - 3553



TUOMIO 29.9.2009 — ASIA T-139/08

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(ensimmaéinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylitidédn.

2) The Smiley Company SPRL velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut,
mukaan lukien kulut, jotka ovat aiheutuneet kantajan tulemisesta Franklin
Loufranin sijaan kantajaksi.

Tiili Dehousse Wiszniewska-Bialecka

Julistettiin Luxemburgissa 29 péivana syyskuuta 20009.
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