TUOMIO 24.3.2011 — ASIA C-552/09 P

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

24 paivdnd maaliskuuta 2011*

Asiassa C-552/09 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussddnnon 56 artiklan nojalla
23.12.2009 tehdysté valituksesta,

Ferrero SpA, kotipaikka Alba (Italia), edustajanaan advocaat C. Gielen,

valittajana,

ja jossa valittajan vastapuolina ja muina osapuolina ovat

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asia-
miehendan D. Botis,

vastaajana ensimmaisessd oikeusasteessa,

* Oikeudenkiyntikieli: englanti.

I - 2068



FERRERO v. SMHV

Tirol Milch reg. Gen.mbH Innsbruck,

osapuolena valituslautakunnan menettelysss,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: A. Borg Barthet (esittelevéd tuomari), joka hoitaa viidennen
jaoston puheenjohtajan tehtdvid, sekéd tuomarit M. Ilesi¢ ja E. Levits,

julkisasiamies: J. Kokott,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies M. Ferreira,

ottaen huomioon kirjallisessa késittelyssé ja 30.11.2010 pidetyssd istunnossa esitetyn,

padtettyéddn julkisasiamiestd kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,
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on antanut seuraavan

tuomion

Valituksellaan Ferrero SpA (jidljempéani Ferrero) vaatii kumottavaksi Euroopan yhtei-
sOjen ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-140/08, Ferrero vastaan
SMHY - Tirol Milch (TiMi KiNDERJOGHURT), 14.10.2009 antaman tuomion (Kok.,
s. II-3941; jdljempéand valituksenalainen tuomio), jolla hyléttiin Ferreron kumoamis-
kanne sisdmarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV) toi-
sen valituslautakunnan 30.1.2008 tekeméstd padtoksestd (asia R 682/2007-2), joka
koskee Ferreron ja Tirol Milch reg. Gen.mbH Innsbruckin vilistd mitéttomyysme-
nettelyé (jiljempénd riidanalainen paitos).

Asiaa koskevat oikeussdannot

Yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL
1994, L 11, s. 1) on kumottu yhteison tavaramerkista 26.2.2009 annetulla neuvoston
asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1), joka tuli voimaan 13.4.2009. Kun
otetaan huomioon tosiseikkojen tapahtuma-aika, kasiteltavdan oikeusriitaan sovelle-
taan kuitenkin edelleen asetusta N:o 40/94.

Asetuksen N:o 40/94 seitseménnessi perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

"Yhteison tavaramerkin antama suoja, jonka tarkoituksena on erityisesti taata, ett4 ta-
varamerkki osoittaa alkuperén, on ehdoton, jos tavaramerkki ja merkki ovat samat ja
tavarat tai palvelut ovat samat; suojaa annetaan myos, jos tavaramerkki ja merkki ovat

I - 2070



FERRERO v. SMHV

samankaltaiset ja tavarat tai palvelut ovat samankaltaiset; on valttdim&tontd mairitel-
13 samankaltaisuuden késite sekaannusvaaran osalta; sekaannusvaara, jonka arviointi
riippuu lukuisista tekijoisté ja erityisesti siitd, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan
markkinoilla, vakiintuneeseen tai rekisterdityyn merkkiin liittyvistd mielleyhtymista
sekd samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin ja merkin seka niihin yhdistettyjen ta-
varoiden tai palvelujen vilill4, asettaa erityisid vaatimuksia suojalle”

Saman asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa sdddetadn seuraavaa:

"Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkii ei rekisteroida:

b) jos sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, [sen alueen,
jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu,] yleison keskuudessa on sekaannus-
vaara, joka siséltdd vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vélisestd
mielleyhtymastd”

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa sdddetadn seuraavaa:

”Jos aikaisempi yhteison tavaramerkki on yhteisdssd laajalti tunnettu ja aikaisempi
kansallinen tavaramerkki on kyseisessd jasenvaltiossa laajalti tunnettu, 2 kohdas-
sa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkid ei
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myodskadn rekisteroidé, jos se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavara-
merkki ja se rekisterditdisiin sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivit tosin
ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on
rekisterdity, mutta joiden osalta rekisteréitdvin tavaramerkin kdyttdminen ilman pe-
rusteltua syytd merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen
epédoikeudenmukaista hyviksikayttoa taikka olisi niille haitaksi’”

Saman asetuksen 49 artiklan 1 ja 2 kohdassa sdddetédédn seuraavaa:

”1. Yhteison tavaramerkisté voidaan luopua kaikkien tai joidenkin tavaroiden tai pal-
velujen osalta, joita varten se on rekisterdity.

2. Tavaramerkin haltija ilmoittaa luopumisesta kirjallisesti [SMHV:lle]. Luopuminen
on voimassa vasta rekisteriin merkinnén jalkeen”

Asetuksen N:o 40/94 52 artiklan, jonka otsikkona on "Suhteelliset mitdttomyysperus-
teet”, 1 kohdassa siaddetidan seuraavaa:

"Yhteison tavaramerkki julistetaan mitattomaksi [SMHV:lle] tehdylld vaatimuksella
tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella:
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a) jos on olemassa 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu aikaisempi tavaramerkki ja jos
mainitun artiklan 1 kohdassa tai 5 kohdassa esitetyt edellytykset tiytetdén;

Saman asetuksen 54 artiklan 2 kohdassa saddetadn seuraavaa:

"Yhteison tavaramerkilld ei katsota alun perin olleen téssi asetuksessa tarkoitettu-
ja vaikutuksia niiltd osin kuin tavaramerkki on julistettu mitdttomaksi kokonaan tai
osittain”

Asian tausta

Tirol Milch reg. Gen.mbH Innsbruck (jadljempané Tirol Milch), jonka kotipaikka on
Innsbruck (Itavalta), esitti 8.4.1998 SMHV:lle hakemuksen seuraavan kuviomerkin
rekisterdimiseksi yhteison tavaramerkiksi:

KINDERJOGHURT
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Tavarat, joita varten rekisterointid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kan-
sainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekister6imistd varten koskevaan, 15.6.1957
tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna (jil-
jempénd Nizzan sopimus), pohjautuvan luokituksen luokkaan 29, ja ne vastaavat seu-
raavaa kuvausta:

"Jogurtit, hedelmdjogurtit, jogurttijuomat, hedelmid siséltdvit jogurttijuomat;
padasiassa jogurtti- tai jogurttituotepohjaiset puolivalmiit ruoat ja valmisruoat;
jogurttivaahdot”

Ferrero teki 14.1.1999 viitteen haetun tavaramerkin rekisterointid vastaan kaikkien
sen kattamien tavaroiden osalta ja perusti viitteensd aikaisempaan sanamerkkiinsé
KINDER, joka on ollut rekisterdity Italiassa 28.1.1965 alkaen numerolla 168843 ja
uudistamisen jélkeen numerolla 684985 Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 30
kuuluville tavaroille, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta:

"Kahvi, tee, sokeri, riisi, tapioka, saago, kahvinkorvike; leip4, keksit, leivonnaiset, tai-
kina leivonnaisia ja makeisia varten, jadtelot; hunaja, siirappi; hiiva, leivinjauhe; suola,
sinappi; pippuri, etikka, kastikkeet; mausteet; jai; kaakao, kaakaotuotteet, nimittdin
kaakaotahna kaakaojuomia varten; suklaatahna; pééllysteet, erityisesti suklaapééllys-
teet, suklaa, konvehdit, joulukuusen suklaakoristeet, alkoholilla tdytetyt suklaatuot-
teet, sokerituotteet, makeiset mukaan luettuna kova ja pehmed leivostaikina.”

SMHV:n viiteosasto hylkdsi viitteen 29.9.2000 tekemalldén paatokselld asetuksen
N:0 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 5 kohdan sédénngsten perusteella.
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SMHV:n neljds valituslautakunta vahvisti pédtoksen 3.11.2003 tekemallddn
paatoksella.

Tavaramerkki TiMi KiNDERJOGHURT rekisteréitiin 20.8.2004 ja julkaistiin Yhtei-
son tavaramerkkilehdessé 11.10.2004.

Ferrero teki SMHV:lle 19.8.2005 mitdttomyysvaatimuksen mainitun yhteison tavara-
merkin rekister6intid vastaan asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan
nojalla. Vaatimus koski kaikkia yhteison tavaramerkin kattamia tavaroita.

SMHV:n mitidttomyysosasto julisti 14.3.2007 tekemaillddn paidtokselld yhtei-
son tavaramerkin TiMi KiNDERJOGHURT mitittomaksi soveltaen asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa.

Tirol Milch valitti mainitusta mitattomyysosaston paatoksestd 4.5.2007 SMHV:ssi
asetuksen N:o 40/94 59 artiklan nojalla.

SMHV:n toinen valituslautakunta kumosi mitattomyysosaston péditoksen ja hylkasi
mitdttomyysvaatimuksen riidanalaisella paatoksella.

Valituslautakunta léhinnd katsoi aluksi, ettd vaikka viitettd koskevat paitokset
eivit ole oikeusvoimaisia, mitdttomyysosastoa sitovat SMHV:n aikaisemmissa
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padtoksissd esiintyvit toteamukset ja johtopédatokset nemo potest venire contra factum
proprium -sddnnoén nojalla, jonka mukaan hallinnon on noudatettava aikaisempia
padtoksiddn, erityisesti koska menettelyn osapuolet ovat ndiden pédtosten avulla
voineet saada laillisesti oikeudet rekisteroityyn tavaramerkkiin. Témin jilkeen va-
lituslautakunta vahvisti vditeosaston toteamukset ja neljinnen valituslautakunnan
3.11.2003 tekemén paatoksen, joiden mukaan tavaramerkit ovat kokonaisuutena eri-
laisia, kun otetaan huomioon huomattavat erot niiden ulkoasussa ja lausuntatavas-
sa. Lopuksi se hylkisi mitattomyysvaatimuksen silld perusteella, ettei yksi asetuksen
N:0 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 5 kohdan soveltamisedellytys eli merk-
kien samuus tai samankaltaisuus téyty.

Menettely ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksenalainen
tuomio

Ferrero nosti kanteen ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimeen 14.4.2008 toimit-
tamallaan kannekirjelmélld ja vaati riidanalaisen pddtoksen kumoamista ja SMHV:n
velvoittamista korvaamaan oikeudenkayntikulut.

Valittaja vetosi kanteensa tueksi ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa kah-
teen kanneperusteeseen, joista ensimmdinen liittyy oikeusvoiman periaatteen vir-
heelliseen soveltamiseen ja toinen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakoh-
dan ja 5 kohdan rikkomiseen.

Ensimmidisen oikeusasteen tuomioistuin totesi ensimmadisestd kanneperusteesta
valituksenalaisen tuomion 32 kohdassa, ettd valituslautakunta oli tehnyt itsendi-
sen ja tdydellisen tutkimuksen riidan kohteesta ja erityisesti kyseisten merkkien
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samankaltaisuudesta, joten huolimatta riidanalaisen péditoksen 30 kohdassa esite-
tyistd toteamuksista valituslautakunta ei ollut soveltanut oikeusvoiman periaatetta.
Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi timén perusteella mainitun tuomion
33 kohdassa, ettd ensimmdinen kanneperuste pohjautui virheelliseen olettamaan ja
se oli siksi hylattéava.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin kuitenkin totesi valituksenalaisen tuomion
36 kohdassa, ettéd valituslautakunta oli katsonut virheellisesti, ettd mitdttoémyysme-
nettelyn yhteydessi SMHV:n elimii sitovat vditemenettelysséd tehdyn lopullisen péa-
toksen toteamukset nemo potest venire contra factum proprium -sdédnnon, saavutet-
tujen oikeuksien suojan seké oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteiden
nojalla.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin totesi Ferreron esittdmaistd toisesta kanne-
perusteesta aluksi valituksenalaisen tuomion 53 kohdassa, ettéd aikaisemman tavara-
merkin ja riidanalaisen tavaramerkin samankaltaisuus on yhteinen edellytys asetuk-
sen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 5 kohdan, joihin viitataan saman
asetuksen 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, soveltamiselle ja ettd se edellyttda
erityisesti ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisallon samankaltaisuutta koskevien
osatekijoiden olemassaoloa.

Témén jalkeen ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin viittasi valituksenalaisen
tuomion 54 kohdassa oikeuskédytdntoon, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 8 ar-
tiklan 5 kohdassa tarkoitetun samankaltaisuuteen liittyvdn edellytyksen tdyttdmi-
seksi ei ole valttdmatontd osoittaa, ettd kohdeyleisén mielissd on olemassa sekaan-
nusvaara aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin ja riidanalaisen tavaramerkin
vilill4, vaan on riittavaa, ettd naiden tavaramerkkien vilinen samankaltaisuuden aste
saa kohdeyleison muodostamaan yhteyden niiden vilille. Ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuin muistutti lopuksi, ettd téllaisen yhteyden olemassaoloa on arvioitava
kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon kaikki kisiteltavassd asiassa merkitykselliset te-
kijat ja ettd merkkien vertailun on niiden ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisallon
osalta perustuttava tavaramerkeistd syntyvidn kokonaisvaikutelmaan ottamalla huo-
mioon erityisesti mainittujen tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat tekijat.
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Mainittu tuomioistuin katsoi kuitenkin valituksenalaisen tuomion 55-59 kohdassa,
ettd siitd huolimatta, ettd sana "kinder” siséltyy kyseisiin kahteen merkkiin, useat ul-
koasun ja lausuntatavan ominaispiirteet estavit sen, ettd merkit miellettéisiin kasitel-
tdvéssd asiassa samankaltaisiksi.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 61 kohdas-
sa aikaisemman tavaramerkin laajaa tunnettuutta ja kyseisten merkkien kattamien
tuotteiden samankaltaisuutta koskevasta Ferreron viitteestd, ettda vaikka mainitut
seikat voidaan ottaa huomioon sekaannusvaaran arvioinnissa, niilld ei kuitenkaan
ole lainkaan vaikutusta merkkien samankaltaisuuden arvioinnissa. Ensimmaéisen oi-
keusasteen tuomioistuin katsoi lisiksi mainitun tuomion 62 kohdassa, ettd kyseisten
merkkien samankaltaisuuden puuttuminen on siind méérin selvd, ettei tavaramerkin
KINDER laaja tunnettuus, riippumatta siitd, onko sité kiistetty vai ei, voi kyseenalais-
taa titd samankaltaisuuden puuttumista.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 63 kohdas-
sa, ettei tavaramerkkiperheen tai -sarjan olemassaolo ole merkityksellista sen kysy-
myksen arvioinnissa, tiyttyyko asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
ja 5 kohdan yhteinen soveltamisedellytys eli aikaisemman tavaramerkin ja riidan-
alaisen tavaramerkin samankaltaisuus. Mainittu tuomioistuin totesi muun muassa
tuomion 64 kohdassa, ettd vaikka oletettaisiin, ettd tavaramerkkiperheen tai -sarjan
olemassaolo on merkityksellinen tekija arvioitaessa tillaisen samankaltaisuuden ole-
massaoloa, vaara siitd, ettd kuluttajat voisivat tosiasiassa katsoa kisiteltavissa asiassa,
ettd riidanalainen tavaramerkki on osa tétd tavaramerkkiperhettd tai -sarjaa, on hy-
vin pieni tai jopa olematon riidanalaisen tavaramerkin ja kannekirjelmén 5 kohdassa
lueteltujen merkkien, jotka siséltivit kaikki osatekijan "kinder” seké lisdosan ja/tai
kuvio-osia, eroavuuksien merkittavyyden vuoksi.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 67 kohdas-
sa viitteestd, jonka mukaan valituslautakunta ei olisi ottanut huomioon sité seikkaa,
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ettei samankaltaisuuden asteen arviointi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan
nojalla edellytd sekaannusvaaran olemassaolon arviointia, ettd valituslautakunnan
esittdimat seikat osoittavat samankaltaisuuden puuttuvan, riippumatta siité, saattoiko
samankaltaisuuden aste mahdollisesti aiheuttaa sekaannusvaaran.

Lopuksi ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion
68 kohdassa, ettei valituslautakunta ollut tehnyt virhett4, kun se suoritti riidanalaisen
tavaramerkin “analyyttisen osiin jakamisen” Mainittu tuomioistuin katsoi nimittéin,
ettd vaikka samankaltaisuuden asteen arvioinnissa on otettava huomioon kyseiset ta-
varamerkit muodostavien osien luoma kokonaisvaikutelma, tdma ei kuitenkaan esta
sitd, ettd nditd eri osia tarkastellaan perdkkdin. Ensimmadisen oikeusasteen tuomiois-
tuin totesi myos, ettd késiteltdvissi asiassa valituslautakunta oli katsonut, etté kyseis-
ten merkkien viliset eroavuudet ovat vastapainona niiden ainoalle samankaltaiselle
osalle, ja korostanut tdmaén jilkeen, ettd merkkien luomat kokonaisvaikutelmat ovat
erilaisia, kun niitd vertaillaan kokonaisuutena, joten mainittua "analyyttistd osiin ja-
kamista” ei ollut tehty kyseiset tavaramerkit muodostavien osien kokonaisvaikutel-
man huomioon ottamisen kustannuksella.

Nailld perusteilla ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin piti Ferreron toista kanne-
perustetta perusteettomana ja néin ollen hylkési sen.

Asianosaisten vaatimukset

Ferrero vaatii valituksessaan, etta unionin tuomioistuin

— kumoaa valituksenalaisen tuomion
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— hyviksyy kanteen riidanalaisen pdatoksen kumoamisesta tai toissijaisesti palaut-
taa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen, jotta timé ratkaisee asia uudelleen,
ja

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan sille ensimmadisessd oikeusasteessa ja muutok-
senhakumenettelyssd aiheutuneet oikeudenkéyntikulut.

33 SMHYV vaatii, ettd unionin tuomioistuin

— ottaa huomioon, ettd Tirol Milch on luopunut riidanalaisesta yhteison tavaramer-
kistd ja siind tapauksessa, ettd valittaja suostuu lopettamaan oikeudenkdynnin tai
ei osoita, ettd silld on oikeudellinen intressi jatkaa sitd, toteaa, ettei valituksella
ole kohdetta ja ettei siitd ole tarpeen lausua ja ettd kukin osapuoli vastaa omista
oikeudenkayntikuluistaan

— katsoessaan valittajalla olevan intressi jatkaa oikeudenkéyntia sallii SMHV:n esit-
tdd uusia vditteitd ja perusteita valitusta vastaan ja

— toissijaisesti jattda valituksen vélittomisti kokonaan tutkimatta tai hylkdd sen
perusteettomana ja velvoittaa valittajan korvaamaan SMHV:lle aiheutuneet
oikeudenkayntikulut.
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Valitus

Valittajan oikeussuojan tarve

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

SMHYV toteaa vastineessaan, ettd Tirol Milch ilmoitti sille kirjeelld 15.2.2010 tahdos-
taan luopua riidanalaisesta yhteison tavaramerkistd kokonaisuudessaan asetuksen
N:0 40/94 49 artiklan mukaisesti.

SMHYV vahvisti kirjeelld 15.3.2010 Tirol Milchille, ettd sen luopuminen oli hyvéksytty
ja ettd sille rekisteroity tavaramerkki oli poistettu yhteison tavaramerkkirekisterista.
SMHYV ilmoitti seuraavana pdivana pdivatylla kirjeelld Ferrerolle tastd luopumisesta.

Niin ollen SMHYV viittad, ettei kantajalla ole enéé intressid vaatia valituksenalaisen
tuomion kumoamista, joten kisiteltdvéa valitusta ei ole endd tarpeen ratkaista ja on
todettava, ettei oikeudenkéynnilld ole kohdetta.

Ferrero kuitenkin vaitti istunnossa, ettd riidanalaisella pa&tokselld ja valituksenalai-
sella tuomiolla on ollut sille epdedullisia oikeusvaikutuksia.
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Ferrero viittdd muun muassa, ettd silld on huolimatta Tirol Milchin luopumisesta rii-
danalaisesta tavaramerkisté intressi saada seké valituksenalainen tuomio ettd riidan-
alainen péitos kumottua, koska mitéttoméksi julistamisen, toisin kuin luopumisen,
vaikutukset alkavat siitd pédivéstd, jona hakemus tdmén tavaramerkin rekisteréimi-
seksi jatettiin.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Aluksi on syytd palauttaa mieliin, ettd oikeussuojan tarve on yksi tutkittavaksi ottami-
sen edellytyksistd, jonka on oltava olemassa siihen saakka, kunnes tuomioistuin antaa
ratkaisun pédasiassa. Unionin tuomioistuimen oikeuskéytdnnon mukaan oikeussuo-
jan tarve on olemassa silloin, jos valituksen lopputulos voi tuottaa valittajalle etua
(asia C-550/07 P, Akzo Nobel Chemicals ja Akcros Chemicals v. komissio, tuomio
14.9.2010, Kok., s. I-8301, 22 ja 23 kohta).

Kasiteltavassa asiassa on ensiksi todettava, ettd valituksenalaisella tuomiolla ensim-
maiisen oikeusasteen tuomioistuin hylkasi Ferreron kumoamiskanteen riidanalaisesta
paitoksestd, jolla SMHV:n valituslautakunta oli hyldnnyt yhtion vaatimuksen yhtei-
son tavaramerkin TiMi KiNDERJOGHURT rekisterdinnin mitatoimisesta.

Mikali kiasiteltdavissa asiassa peruste, johon Ferrero vetoaa valituksensa tueksi, olisi
pétevd, se voisi johtaa valituksenalaisen tuomion kumoamiseen eli tarvittaessa rii-
danalaisen paitoksen kumoamiseen ja nédin ollen mainitun tavaramerkin rekisterdin-
nistd 20.8.2004 tehdyn paatoksen kumoamiseen.
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Toiseksi — vastoin SMHV:n esittdméé — Tirol Milchin luopuminen yhteisén tavara-
merkistd TiMi KiNDERJOGHURT ei sellaisenaan poista tdysin kohdetta Ferreron
valitukselta.

Viimeksi mainitun oikeussuojan tarpeen mukaista on nimittdin edelleen valittaa
valituksenalaisesta tuomiosta, koska — kuten se viitti istunnossa — luopumisen ja
mitdttomaksi julistamisen vaikutukset eivit ole samat. Yhteison tavaramerkin, jos-
ta on luovutty, vaikutukset lakkaavat nimittdin vasta luopumisen rekisteréimises-
td alkaen, kun taas mitattomaéksi julistetulla yhteison tavaramerkilld ei asetuksen
N:0 40/94 54 artiklan 2 kohdan sddnnosten mukaisesti katsota alun perin olleen min-
kéddnlaisia vaikutuksia, mihin liittyvat kaikki téllaisen mitdttomyyden oikeudelliset
seuraukset.

Koska késiteltdva valitus voi ndin ollen tuottaa jotakin etua Ferrerolle, silld on edel-
leen oikeussuojan tarve.

Asiakysymys

Ferrero vetoaa valituksensa tueksi yhteen ainoaan valitusperusteeseen, joka koskee
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan rikkomista. Tdma valitusperuste siséltda seuraavat vii-
si osaa:

— ensimmiinen osa koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklassa perustetun jirjestel-
mén loukkaamista
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— toinen osa koskee siti, ettei muita seikkoja kuin samankaltaisuutta, erityisesti laa-
jaa tunnettuutta, ole otettu asianmukaisesti huomioon

— kolmas osa koskee virheellisten ja perusteettomien todistelua koskevien saanto-
jen asettamista

— neljas osa koskee sen huomiotta jdttdmistd, ettd aikaisemmat tavaramerkit ovat
osittain sanamerkkejé, kun taas riidanalainen tavaramerkki on kuviomerkki, ja

— viides osa koskee siti, ettei ole otettu asianmukaisella tavalla huomioon siti, ettd
on kyse tavaramerkkiperheests.

Ainoan valitusperusteen ensimmaéinen osa

— Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

Ainoan valitusperusteen ensimmadisessd osassa Ferrero moittii ensimmaéisen oikeus-
asteen tuomioistuinta siita, ettd se on rikkonut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan mu-
kaista jarjestelmdd, kun se on suorittanut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohdassa ja 5 kohdassa tarkoitetusta samankaltaisuudesta yhden ainoan tosiseik-
koja koskevan arvioinnin, vaikka néissd kahdessa erillisessd sddnnoksessa edellyte-
tdén tdysin erilaisten arviointiperusteiden soveltamista.
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Ferreron mukaan oikeuskdytdnnostd seuraa, ettd samankaltaisuutta on kummankin
mainitun sddnnoksen mukaan arvioitava suhteessa joukkoon muita tekijoitd, jotka
vaihtelevat kyseessé olevan sddannoksen mukaan.

Etenkin asiassa C-252/07, Intel Corporation, 27.11.2008 annetusta tuomiosta (Kok.,
s. [-8823) johtuu, ettd kyseisen merkin laaja tunnettuus seki sen erottavat ja hallit-
sevat osatekijit on otettava huomioon, kun arvioidaan asetuksen N:o 40/94 8 artik-
lan 5 kohdassa tarkoitettua samankaltaisuutta.

Mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla laajan tunnettuuden ja
erottamiskyvyn huomioon ottaminen on sité vastoin merkityksellistd, kun arvioidaan
sekaannusvaaraa kokonaisuutena.

SMHYV viittés, ettd ainoan valitusperusteen ensimmaiinen osa on selvésti perustee-
ton. Se vdittdd, ettd unionin tuomioistuin on jo todennut timén tuomion 46 kohdassa
mainitun kahden saannoksen osalta, etti samankaltaisuutta on arvioitava merk-
kien vilistd ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisallon samankaltaisuutta koskevien
osatekijoiden valossa (asia C-408/01, Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, tuomio
23.10.2003, Kok., s. I-12537, 28 kohta). SMHYV katsoo, ett4 jos tdma tarkastelu osoit-
taa, etteivdt merkit ole kokonaisuutena samankaltaisia, toteamus on pétevi sekd ase-
tuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan seka 5 kohdan yhteydessa.

— Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Aluksi on palautettava mieliin, kuten ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin on
valituksenalaisen tuomion 53 kohdassa todennut, etti aikaisemman tavaramer-
kin ja riidanalaisen tavaramerkin samankaltaisuus on yhteinen edellytys asetuksen
N:0 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 5 kohdan soveltamiselle.
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Seké asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ettd 8 artiklan 5 kohtaa
sovellettaessa tavaramerkin ja merkin samankaltaisuus edellyttdd muun muassa ulko-
asun, lausuntatavan tai merkityssisallon samankaltaisuutta koskevien osatekijéiden
olemassaoloa (ks. vastaavasti em. asia Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, tuomion
28 kohta).

Mainituissa sddnnoksissd vaadittava samankaltaisuuden aste on kuitenkin erilainen.
Asetuksen N:0 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen suojan antaminen ni-
mittédin edellyttdd sen toteamista, ettd kyseiset tavaramerkit ovat siind méérin keske-
ndédn samankaltaisia, ettd kohdeyleison keskuudessa on sekaannusvaara niiden valilla,
kun taas sekaannusvaaran olemassaolo ei ole tarpeen 8 artiklan 5 kohdassa sdddetyn
suojan osalta. Ndin ollen kyseisessé 5 kohdassa tarkoitetut haitat voivat johtua aikai-
semman ja myohemmain tavaramerkin vdhdisemmaistd samankaltaisuudesta, sikéli
kuin se on riittavé, jotta kohdeyleisé liittdd mainitut tavaramerkit yhteen eli yhdistaa
ne toisiinsa (ks. vastaavasti em. asia Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, tuomion 27,
29 ja 31 kohta seké em. asia Intel Corporation, tuomion 57, 58 ja 66 kohta).

Sitd vastoin mainittujen sadnnodsten sanamuodosta tai oikeuskdytdnndstd ei ilmene,
ettd kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuutta olisi arvioitava eri tavalla sen mu-
kaan, kumman sédnnoksen kannalta arviointi tehdéén.

Ferreron edelld mainittuun asiaan Intel Corporation liittyvéstd vditteestd on todetta-
va, ettd se perustuu mainitun tuomion virheelliseen ymmaértdmiseen.
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Yhteisojen tuomioistuin vahvisti mainitussa tuomiossa oikeuskéytédntonsé, jonka mu-
kaan kyseisten tavaramerkkien vilisen yhteyden olemassaoloa, samoin kuin sekaan-
nusvaaran olemassaoloa, on arvioitava kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon kaikki
kunkin yksittdistapauksen merkitykselliset tekijit, joihin kuuluvat paitsi kyseisten
tavaramerkkien samankaltaisuuden aste my0s aikaisemman tavaramerkin erottamis-
kyvyn aste ja sen maineen voimakkuus (ks. em. asia Intel Corporation, tuomion 41
ja 42 kohta oikeuskéyténtoviittauksineen).

Erityisesti viimeksi mainitusta tekijastd oikeuskdytdnndssd on todettu, ettd sen ar-
vioimiseksi, onko kyseisten tavaramerkkien vililld yhteys, voi olla tarpeellista ottaa
huomioon aikaisemman tavaramerkin maineen voimakkuus sen maérittelemiseksi,
ulottuuko tdmé maine tavaramerkin kohdeyleison ulkopuolelle. Oikeuskéytinnossa
on téltd osin todettu muun muassa mahdolliseksi, ettd niiden tavaroiden tai palve-
lujen, joita varten myohempi tavaramerkki on rekisterdity, kohdeyleis6 muodostaa
yhteyden kyseisten tavaramerkkien vilille, vaikka se olisikin téysin erillinen niiden
tavaroiden tai palvelujen kohdeyleisostd, joita varten aikaisempi tavaramerkki on re-
kisteroity (ks. em. asia Intel Corporation, tuomion 52 ja 53 kohta).

Edelld mainitussa asiassa Intel Corporation annetusta tuomiosta ilmenee néin ollen
selvisti, ettd vastoin Ferreron esittdmad kyseisessd tuomiossa on todettu, ettd aikai-
semman tavaramerkin maine ja erottamiskyky ovat merkityksellisia tekijoitd arvioi-
taessa sitd, muodostaako kohdeyleiso kyseisten tavaramerkkien vilille yhteyden, eiké
arvioitaessa kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuutta.

Niin ollen valitusperusteen ensimméinen osa on hyléttavéd perusteettomana.
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Ainoan valitusperusteen toinen osa

— Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

Ainoan valitusperusteen toisessa osassa Ferrero viittdd, ettd ensimmadisen oikeus-
asteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 55-59 kohdassa tehnyt oikeudel-
lisen virheen, kun se on arvioinut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b ala-
kohdassa ja 5 kohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa vain kyseisten tavaramerkkien
samankaltaisuuden ndakokulmasta eiké ole tutkinut muita sovellettavia tekijoitd, jotka
voisivat olla merkityksellisia merkkien mahdollisen heikon samankaltaisuuden kom-
pensoimiseksi, ja erityisesti aikaisemman tavaramerkin laajaa tunnettuutta kyseisilla
markkinoilla.

Ferrero vaittédd lisaksi, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen toteamus va-
lituksenalaisen tuomion 62 kohdassa, jonka mukaan "kyseisten merkkien samankal-
taisuuden puuttuminen —— on siind méérin selvé, ettei tavaramerkin KINDER laaja
tunnettuus, riippumatta siitd, onko sité kiistetty vai ei, voi kyseenalaistaa tatd saman-
kaltaisuuden puuttumista’; on virheellinen, koska tavaramerkin laajalla tunnettuu-
della on suora vaikutus sille samankaltaisuuden perusteella annettavan suojan ulot-
tuvuuteen. Valittajan mukaan laajalti tunnetulla tavaramerkilld on valttamattd myos
hyvin voimakas erottamiskyky. Néin ollen edellytetéén, ettd on olemassa huomattavia
eroja, jotta myohempi tavaramerkki voidaan erottaa aikaisemmasta laajalti tunnetus-
ta tavaramerkistd. Vertailun tekeminen kahden tavaramerkin vélilld ottamatta huo-
mioon niiden tunnettuutta on néin ollen oikeudellinen virhe.

Ferrero vaittaa lisaksi, etta vaikka valituksenalaisen tuomion 62 kohtaa olisi tulkittava
siten, ettd se merkitsee sitd, ettd seka asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b ala-
kohdassa ettd 5 kohdassa edellytetdén tiettyd samankaltaisuuden vihimmaéismaéras,
jota ei voida korvata voimakkaalla maineella, jos vihimmaéismaéréé ei saavuteta, myos
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tdma tulkinta olisi hylattévé silld perusteella, ettei sille ole minkadnlaista oikeudellista
perustaa 8 artiklassa. Ferreron mukaan nédiden kahden sddannoksen mukainen saman-
kaltaisuuden ja laajan tunnettuuden keskindinen riippuvuus painvastoin osoittaa, ettd
jopa samankaltaisuuden vahimmaisméara voidaan korvata laajalla tunnettuudella, ja
se luo niin ollen mainitussa 5 kohdassa tarkoitetun yhteyden tai jopa 1 kohdan b ala-
kohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran.

SMHV:n mukaan ainoan valitusperusteen toinen osa on selvisti perusteeton. Oi-
keuskéytinnostd nimittdin johtuu, ettd jos kyseiset merkit ovat erilaisia, aikaisempien
tavaramerkkien mahdollinen laaja tunnettuus ei voi johtaa mainittujen sddnndsten
soveltamiseen, koska yksi niiden soveltamiselle sdddetty edellytys ei tayty. Tama kos-
kee sekd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, jonka mukaan merkki-
en ja tavaroiden samankaltaisuus on vilttdmaton edellytys timén sddnndksen sovel-
tamiselle, ettd saman artiklan 5 kohtaa, jonka mukaan merkkien samankaltaisuus on
yksi itsendisisté ja kumulatiivisista edellytyksistd, joiden on tdytyttava.

— Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Kuten edelld tamian tuomion 56 kohdassa on muistutettu, asetuksen N:o 40/94 8 ar-
tiklan 5 kohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin ja riidanalaisen tavara-
merkin viélisen yhteyden olemassaoloa on, samoin kuin saman artiklan 1 kohdan b
alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa, arvioitava kokonaisvaltaisesti, ottaen
huomioon kaikki kunkin yksittdistapauksen merkitykselliset tekijit, joihin kuuluvat
muun muassa kyseisten tavaramerkkien ja ndiden tavaramerkkien kattamien tavaroi-
den samankaltaisuuden aste seké aikaisemman tavaramerkin maineen voimakkuus ja
luontaisen tai kdyttoon perustuvan erottamiskyvyn aste.
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Vaikka tdmé kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijoiden tiettyd
keskindisté riippuvuutta, jonka vuoksi tavaramerkkien vihdisen samankaltaisuusas-
teen saattaa korvata aikaisemman tavaramerkin vahva erottamiskyky (ks. vastaavasti
asia C-398/07 P, Waterford Wedgwood v. Assembled Investments (Proprietary) ja
SMHY, tuomio 7.5.2009, Kok., s. I-75%, 33 kohta), on kuitenkin niin, ettd kun aikai-
sempi tavaramerkki ja riidanalainen tavaramerkki eivit ole lainkaan samankaltaisia,
aikaisemman tavaramerkin tunnettuus tai maine samoin kuin kyseisten tavaroiden
tai palvelujen samuus tai samankaltaisuus ei ole riittdvé peruste sille padtelmalle, etté
kyseisten tavaramerkkien vililld on sekaannusvaara tai ettd kohdeyleis6 muodostaa
niiden vilille yhteyden (ks. vastaavasti asia C-254/09 P, Calvin Klein Trademark Trust
v. SMHYV, tuomio 2.9.2010, Kok., s. I-7989, 53 kohta oikeuskayténtoviittauksineen).

Kuten edeltd tamédn tuomion 51 kohdasta ilmenee, kyseisten tavaramerkkien samuus
tai samankaltaisuus on nimittdin valttdméaton edellytys asetuksen N:o 40/94 8 artik-
lan 1 kohdan b alakohdan ja 5 kohdan soveltamiselle. Néin ollen niitd sadannoksia
ei selvastikddn voida soveltaa, kun unionin yleisen tuomioistuimen mielesté kyseiset
tavaramerkit eivit ole lainkaan samankaltaisia (ks. vastaavasti em. asia Calvin Klein
Trademark Trust v. SMHYV, tuomion 68 kohta). Mainitun tuomioistuimen on vain
siind tapauksessa, ettd kyseiset tavaramerkit ovat tietyssd maérin, vaikka vdhéises-
siakin, samankaltaisia, suoritettava kokonaisarviointi sen maéarittelemiseksi, onko
niiden tavaramerkkien vililla niiden vihiisestd samankaltaisuusasteesta huolimatta
muiden merkityksellisten tekijoiden, kuten aikaisemman tavaramerkin tunnettuuden
tai maineen, vuoksi olemassa sekaannusvaara tai muodostaako kohdeyleisé niiden
vélille yhteyden.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin on kuitenkin valituksenalaisen tuomion 55—
59 kohdassa todennut, ettd tietty madré kyseisten merkkien ulkoasuun ja lausunta-
tapaan liittyvid ominaispiirteitd estdé sen, ettd ne voitaisiin mieltdd samankaltaisiksi.
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Niin ollen ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 61
ja 62 kohdassa perustellusti todennut, ettei aikaisemman tavaramerkin maineella ja
riidanalaisten merkkien kattamien tuotteiden samankaltaisuudella, vaikka ne voi-
daan ottaa huomioon sekaannusvaaran arvioinnissa, ole lainkaan vaikutusta kyseis-
ten merkkien samankaltaisuuden arvioinnissa, joten ne eivit voi kyseenalaistaa ndin
todettua samankaltaisuuden puuttumista (ks. vastaavasti asia C-57/08 P, Gateway v.
SMHYV, tuomio 11.12.2008, Kok., s. I-188*, 55—57 kohta).

Niin ollen valitusperusteen toinen osa on hyléttavé perusteettomana.

Ainoan valitusperusteen kolmas osa

— Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

Valitusperusteen kolmannessa osassa Ferrero viittid, ettd ensimmaiisen oikeusasteen
tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 56—58 kohdassa tehnyt oikeudellisen vir-
heen tai vadristellyt sille esitettyjé tosiseikkoja, kun se on soveltanut kyseisten merk-
kien samankaltaisuuden arvioinnissa virheellisid ja perusteettomia todistelua koske-
via sdéntojd, joille se ei ole esittdnyt lainkaan perusteluja.

Ferreron mukaan mainittujen sdéntdjen mukaan on ensiksi niin, ettd kun osatekijit
liittyvat toisiinsa, jokainen niistd menetté erityisen itsendisen luonteensa. Jos toisek-
si kuviomerkissd on kaksi osatekijdd, joista ensimméinen on sijoitettu keskelle toi-
sen yldpuolelle, merkin kiinnekohta on ylimmaéksi asetettu osatekijd, koska keskeinen

I - 2091



72

73

TUOMIO 24.3.2011 — ASIA C-552/09 P

sijainti voi korvata pienemmait kirjaimet ja keskelle asetetun osatekijin taustasta ai-
heutuvan heikomman luettavuuden. Jos kolmanneksi merkissa on kaksi osatekijés,
sen kiinnekohta on ensimmaéinen néistd osatekijoistd. Jos neljanneksi merkissd on
kolme osatekijad, keskimmaéinen osatekija on vihamerkityksinen.

SMHYV viittdd, ettd ainoan valitusperusteen kolmas osa on selvisti perusteeton,
koska sen yhteydesséd ei nouse esille mitddn oikeuskysymysta ja siind rajoitutaan ky-
seenalaistamaan ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimen tosiseikoista esittamét
arvioinnit Euroopan unionin tuomioistuimen perussadannon 58 artiklan ensimmadisen
kohdan vaatimusten vastaisesti.

— Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Aluksi on palautettava mieliin, ettd SEUT 256 artiklan 1 kohdan toisesta alakohdas-
ta ja Euroopan unionin tuomioistuimen perussddnnon 58 artiklan ensimmaéisesté
kohdasta ilmenee, ettd muutosta voidaan hakea vain oikeuskysymysten osalta. Nain
ollen ainoastaan unionin yleinen tuomioistuin on toimivaltainen maarittdimaan mer-
kityksellisen tosiseikaston ja arvioimaan sitd sekd sille esitettyd selvitysaineistoa.
Lukuun ottamatta sitd tapausta, ettd ndmai tosiseikat ja selvitysaineisto on otettu
huomioon vadristyneelld tavalla, tosiseikaston ja selvitysaineiston arviointi ei néin
ollen ole sellainen oikeuskysymys, ettd se sindnsd kuuluisi unionin tuomioistuimen
muutoksenhakuasteena harjoittaman valvonnan piiriin (ks. mm. em. asia Calvin
Klein Trademark Trust v. SMHYV, tuomion 49 kohta oikeuskaytantoviittauksineen ja
asia C-92/10P, Media-Saturn-Holding v. SMHYV, tuomio 13.1.2011, 27 kohta).
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Kuitenkin silloin, jos valittaja riitauttaa unionin yleisen tuomioistuimen tekemén
unionin oikeuden tulkinnan tai soveltamisen, ensimmaisessa oikeusasteessa tutkittu-
ja oikeuskysymyksié voidaan késitelld uudelleen valituksen yhteydessé (ks. mm. asia
C-488/06 P, L & D v. SMHYV, tuomio 17.7.2008, Kok., s. I-5725, 43 kohta).

Ainoan valitusperusteensa kolmannessa osassa Ferrero moittii ensimmaéisen oikeus-
asteen tuomioistuinta siitd, ettd se on ottanut samankaltaisuuden arvioinnissa kayt-
toon implisiittisid todistelusdédnnoksia, joista ei sdddetd asetuksessa N:o 40/94. Talla
tavoin se pyrkii nimenomaan siihen, ettd todetaan, ettd ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuin on tehnyt valituksenalaisessa tuomiossa oikeudellisia virheita.

Taman vuoksi mainittu osa on otettava tutkittavaksi.

On kuitenkin todettava, ettd tdméd osa on puutteellinen. Todetakseen valituksenalai-
sen tuomion 59 kohdassa, ettei valituslautakunta tehnyt virhettd todetessaan, ettei-
viit kyseiset merkit ole samankaltaisia, ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin on
nimittdin arvioinut konkreettisesti kyseisille merkeille ominaisia ulkoasuun ja lau-
suntatapaan liittyvid piirteitd, eikd se vastoin Ferreron véitettd ole ottanut kiyttoon
todistelusddntojé, joilla on yleinen soveltamisala.

Liséksi on palautettava mieliin siitd Ferreron viitteestd, ettd ensimmaiisen oikeusas-
teen tuomioistuimelle esitetyt tosiseikat on otettu huomioon védristyneelld tavalla,
ettd SEUT 256 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan, Euroopan unionin tuomiois-
tuimen perussddnnon 58 artiklan ensimmaéisen kohdan ja unionin tuomioistuimen
tyojarjestyksen 112 artiklan 1 kohdan ensimmaisen alakohdan ¢ alakohdan mukaan
valittajan on ilmoitettava tismallisesti ne seikat, jotka se katsoo unionin yleisen tuo-
mioistuimen ottaneen huomioon véiristyneelld tavalla, ja néytettdvd toteen ne ar-
viointivirheet, joiden takia unionin yleinen tuomioistuin on valittajan mukaan p&a-
tynyt niiden ottamiseen huomioon vééristyneelld tavalla (ks. mm. yhdistetyt asiat
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C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P ja C-219/00 P, Aalborg
Portland ym. v. komissio, tuomio 7.1.2004, Kok., s. I-123, 50 kohta).

On todettava, ettei Ferrero ole esittdnyt mitdén nédytt6d mainitun véitteen tueksi.

Valitusperusteen kolmas osa on siis hylattavd perusteettomana.

Ainoan valitusperusteen neljds osa

— Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

Ainoan valitusperusteen neljannessa osassa Ferrero viittdd, ettd oikeuskaytannosta
seuraa, ettd asetuksen N:o0 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 5 kohdassa tar-
koitettu samankaltaisuus voi liittyd ulkoasuun, lausuntatapaan tai merkityssisaltoon
ja ettd nditd samankaltaisuuden osatekijoitd on tarkasteltava kokonaisuutena. En-
simmadisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 56—58 kohdassa
kuitenkin arvioinut tavaramerkkid pddosin ulkoasun ja tietyssd mairin lausuntatavan
perusteella ja painottanut huomattavasti graafiseen esitykseen liittyvid kysymyksid,
kuten riidanalaisen tavaramerkin sisiltdmien kolmen osatekijdn sijaintia ja kirjasin-
tyyppejé seka taustaa, jolla osatekijét esitetdén.
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Niin tehdessédédn ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin ei Ferreron mukaan ole ot-
tanut huomioon sit4, ettéd aikaisemmat tavaramerkit ja erityisesti espanjalaiset, rans-
kalaiset ja italialaiset tavaramerkit, joissa on osatekijia "KINDER’, ovat sanamerkkej,
joiden suojan laajuuteen eivit vaikuta graafiseen esitykseen liittyvit kysymykset, ku-
ten osatekijoiden sijainti, kirjasintyyppi tai tausta, jolla ndma tekijit esitetddn.

SMHYV viittis, ettd ainoan valitusperusteen neljés osa on selvisti perusteeton, koska
sen yhteydessé ei nouse esille minkéénlaisia oikeuskysymyksid ja siind rajoitutaan ky-
seenalaistamaan ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimen tosiseikoista esittamét
arvioinnit.

— Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Aluksi on hylattdvda SMHV:n viite, joka liittyy ainoan valitusperusteen neljainnen
osan tutkimatta jattdmiseen. Vastoin sen esittdmééd mainittu osa koskee nimittdin oi-
keuskysymysta siltd osin kuin siind vditetddn, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomio-
istuin ei ole ottanut huomioon asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
ja 5 kohdan merkityst4, koska sen olisi pitdnyt ottaa huomioon kyseisten merkkien sa-
mankaltaisuuden arvioinnissa se seikka, ettd aikaisempi tavaramerkki on sanamerkki.

Asiakysymyksen osalta on muistutettava, ettd sen arvioimiseksi, missd méarin kysei-
set tavaramerkit ovat samankaltaisia, on maaritettava niiden ulkoasun, lausuntatavan
sekd merkityssisdllon samankaltaisuuden aste ja tarvittaessa harkittava, mika paino-
arvo ndille eri tekijoille on annettava, kun huomioon otetaan kyseisten tavaroiden tai
palvelujen tyyppi ja niiden myyntiin liittyvat olosuhteet (asia C-334/05 P, SMHV v.
Shaker, tuomio 12.6.2007, Kok., s. I-4529, 36 kohta).
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Lisédksi kyseisten merkkien ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisallon samankaltai-
suuksia on arvioitava kokonaisvaltaisesti, jolloin mahdollisen lausuntatavan saman-
kaltaisuuden arviointi on vain yksi merkityksellisista tekijoistd (ks. vastaavasti asia
C-206/04 P, Miilhens v. SMHYV, tuomio 23.3.2006, Kok., s. I-2717, 21 kohta).

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin on siis perustellusti tutkinut valituksenalai-
sen tuomion 56—58 kohdassa kyseisen kahden merkin antamaa kokonaisvaikutelmaa
niiden ulkoasun ja lausuntatavan mahdollisen samankaltaisuuden kannalta.

Ainoan valitusperusteen neljis osa on siis hylidttavd perusteettomana.

Lisdksi tdma valitusperusteen osa on siltd osin kuin siind pyritédn tosiseikkojen arvi-
oimiseen uudelleen jatettdvi tutkimatta edelld timén tuomion 73 kohdassa mainitun
oikeuskéytdnnon mukaisesti, koska Ferrero ei ole vedonnut siihen, ettd ensimmaisen
oikeusasteen tuomioistuimelle esitetyt tosiseikat tai todistusaineisto olisi otettu huo-
mioon vadristyneelld tavalla.

Ainoan valitusperusteen viides osa

— Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

Ainoan valitusperusteen viidennessi osassa Ferrero viittdd, ettd ensimmaéisen oikeus-
asteen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen, kun se ei ole ottanut kisitel-
tévéssd asiassa huomioon tavaramerkkiperheen olemassaoloa silld perusteella, ettei
silla ole merkitysta samankaltaisuuden arvioinnissa.
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Ferreron mukaan ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin on niin tehdessiin tulkin-
nut virheellisesti oikeuskéyténtod, koska jos tavaramerkkiperheen olemassaolo lisdd
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa
siten, ettd se saa kuluttajan olettamaan, etté riidanalainen tavaramerkki kuuluu téhan
perheeseen, tima johtuu nimenomaan siitd, ettd yhtéaltd riidanalainen tavaramerkki
ja toisaalta tavaramerkkiperhe ovat samankaltaisia, tai tarkemmin siit4, etté niilld on
yhteinen osatekiji (asia C-234/06, Il Ponte Finanziaria v. SMHYV, tuomio 13.9.2007,
Kok., s. I-7333, 63 kohta).

Ferrero esittda lisdksi, ettd jo tavaramerkkiperheen olemassaolo lisdd vaaraa siité, ettd
kohdeyleis66n kuuluva kuluttaja pitdéd automaattisesti kolmannen tahon tavaramerk-
kig, joka sisdltdad tavaramerkkiperheelle yhteisen osatekijan, timén yhteisen osateki-
jén kaltaisena.

Tétd sdadntoa sovelletaan tdysimédrdisesti tilanteeseen, jossa riidanalainen tavara-
merkki siséltad laajalti tunnetun osatekijan "KINDER’, koska tatéd tavaramerkkia ver-
rataan 36 tavaramerkin perheeseen, jonka jokainen tavaramerkki siséltdd saman osa-
tekijan yksin tai yhdistettynd muihin osatekijoéihin.

SMHYV viittas, ettd ainoan valitusperusteen viides osa on seké jétettdvd tutkimatta
ettd se on selvisti perusteeton. Yhtédltd nimittdin ensimmaiisen oikeusasteen tuo-
mioistuimen toteamuksen, jonka mukaan Ferrero ei voi vedota samankaltaisten
tavaramerkkien ”“perheen” olemassaoloon, kyseenalaistaminen edellyttdisi uutta
tosiseikkojen arviointia, jota ei voida tehdd muutoksenhaun yhteydessd. Toisaalta
SMHV:n mukaan mahdollisella tavaramerkkiperheen olemassaololla on merkitysta
vain asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan kannalta, koska se voi ai-
heuttaa erityisen epdsuoran sekaannuksen ja saada yleison uskomaan, ettd mychempi
tavaramerkki on uusi tdméin perheen tavaramerkkeihin kuuluva tavaramerkki. Sité
vastoin saman artiklan 5 kohdan osalta tdmai viite ei ole oikeudellisesti perusteltu,
koska sekaannuksella sellaisenaan ei ole merkitystd. Samalla tavoin kaikkien sarjaan
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kuuluvien tavaramerkkien ja riidanalaisen merkin vélisen samankaltaisuuden puut-
tuminen riittdd varmasti estimédn mahdollisuuden sekaannusvaarasta, haitasta tai
perusteettomasta edusta.

— Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Aluksi on hyldttava SMHV:n viitteet, jotka liittyvat ainoan valitusperusteen viiden-
nen osan tutkimatta jéttdmiseen. Ferreron viitteistd nimittdin ilmenee tarkoitus ve-
dota siihen, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin on tulkinnut virheellisesti
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan merkitystd, kun sen mielest ta-
varamerkkiperheen olemassaololla ei ole merkitystd samankaltaisuuden arvioinnissa.

Téllainen osa koskee oikeuskysymystd, ja nédin ollen se on otettava tutkittavaksi.

Asiakysymyksestd on muistutettava, ettd oikeuskdytdnnostd seuraa, ettd tavaramerk-
kiperheen tai -sarjan olemassaolo on tekijd, joka on otettava huomioon, kun arvioi-
daan sekaannusvaaraa. Tédssd tapauksessa sekaannusvaara nimittdin aiheutuu siitd
mahdollisuudesta, ettd kuluttaja erehtyy rekisteroitiviksi haetulla tavaramerkill va-
rustettujen tavaroiden tai palvelujen alkuperisti ja katsoo virheellisesti, ettd kyseinen
tavaramerkki kuuluu tdhdn tavaramerkkiperheeseen tai -sarjaan (em. asia Il Ponte
Finanziaria v. SMHYV, tuomion 63 kohta).
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Kuten edeltd timén tuomion 52 kohdasta ilmenee, tdlld tekijalld ei kuitenkaan ole
merkitystd, kun arvioidaan sité, ovatko aikaisempi tavaramerkki ja riidanalainen ta-
varamerkki samankaltaisia.

Kuten edeltd tdimén tuomion 66 kohdasta ilmenee, unionin yleisen tuomioistuimen
on ndin ollen vain siind tapauksessa, ettd kyseiset tavaramerkit ovat tietyssd maa-
rin samankaltaisia, otettava huomioon tavaramerkkiperheen tai -sarjan olemassaolo,
kun se arvioi kokonaisvaltaisesti tavaramerkkien vélistd sekaannusvaaraa tai yhteytta.

Koska ensimmidisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 55—
59 kohdassa todennut, etté tietty méaéré kyseisten merkkien ulkoasuun ja lausuntata-
paan liittyvid ominaispiirteitd estdd sen, ettd ne voitaisiin mieltdd samankaltaisiksi, se
on voinut oikeudellista virhettd tekematté todeta mainitun tuomion 63—66 kohdassa,
ettei tavaramerkkiperheen tai -sarjan olemassaolo kyseenalaista tétd toteamusta.

Niin ollen ainoan valitusperusteen viides osa on hyléttévé perusteettomana ja vali-
tusperuste on siten hyldttava kokonaisuudessaan.

Edelld esitetyn perusteella valitus on hyldttavé perusteettomana.
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Oikeudenkiyntikulut

Unionin tuomioistuimen tyojarjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota tyGjér-
jestyksen 118 artiklan nojalla sovelletaan valituksen késittelyyn, asianosainen, joka
havidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéyntikulut, jos vastapuoli on sitd
vaatinut. Koska SMHV on vaatinut, ettd Ferrero velvoitetaan korvaamaan oikeu-
denkéyntikulut, ja koska Ferrero on havinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan
oikeudenkéyntikulut.

Niilld perusteilla unionin tuomioistuin (viides jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Valitus hylitédén.,

2) Ferrero SpA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Allekirjoitukset
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