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JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

DAMASO RUIZ-JARABO COLOMER
23 piivinid maaliskuuta 2006

1 Johdanto

1. Tilla valituksella haetaan muutosta yhtei-
sbjen ensimmadisen oikeusasteen tuomiois-
tuimen 10.11.2004 antamaan tuomioon, >
jolla hylattiin kumoamiskanne sellaisesta
sisaimarkkinoiden harmonisointiviraston
(tavaramerkit ja mallit) (jdljempénd SMHV)
toisen valituslautakunnan paitoksests, * jolla
evittiin rekisterdinti (karamellin muotoista)
makeiskddrepaperia esittavalta merkilta.

2. Kysymys koskee tillaisen merkin erotta-
miskykyd, rekisterdinnin olennaista edelly-
tystd, josta on olemassa riittavisti yhteisén
tavaramerkistd annetun asetuksen * 7 artiklan

1 — Alkuperidinen kieli: espanja.

2 — Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen (neljis jaosto)
tuomio asiassa T-402/02, Storck v. SMHV (Kok. 2004,
s. 11-3849).

3 — 18.10.2002 tehty péatos (asia R 0256/2001-4).

4 — Yhteis6n tavaramerkistd 20 piivand joulukuuta 1993 annettu
neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1),
sellaisena kuin se on muutettuna Uruguayn kierroksella
neuvoteltujen sopimusten taytdntéon panemiseksi 22.12.1994
annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 3288/94 (EYVL
L 349, s. 83) ja viimeksi 19.2.2004 annetulla neuvoston
asetuksella (EY) N:o 422/2004 (EUVL L 70, s. 1).
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artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkintaa
koskevaa oikeuskiytintéd niiden vaatimus-
ten ratkaisemiseksi, joita valittaja, joka on
laajentanut keskustelun koskemaan kaytossi
hankittua erottamiskyky4, on esittinyt.

3. Oikeusriita koskee edelleen SMHV:n vali-
tuslautakunnissa noudatettavaa menettelya
ja valituslautakuntien perusteluvelvollisuutta
ja velvollisuutta tutkia asiasisalté viran puo-
lesta, ja niitd aspekteja kisitelladn myos tassa
ratkaisuehdotuksessa.

II Asiaa koskevat oikeussainnot

4. Taman valituksen ratkaisemiseksi tarpeel-
liset sdannokset sisiltyvit edelld mainittuun
asetukseen N:o 40/94.

5. Yhteisossd voidaan 4 artiklan mukaan
rekister6idd “mikd tahansa merkki, joka
voidaan esittdd graafisesti, erityisesti sanat,
henkilé6nnimet mukaan lukien, kuviot, kirjai-
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met, numerot taikka tavaroiden tai niiden
paillyksen muoto, jos sellaisella merkilla
voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut
muiden yritysten tavaroista tai palveluista”.

6. Seuraavia merkkeji ei otsikolla "Ehdotto-
mat hylkéysperusteet” varustetun 7 artiklan
1 kohdan mukaan rekisteréida:

”a) merkit, jotka eivit ole 4 artiklan mukaisia;

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamis-
kyky;

7. Saman 7 artiklan 2 kohdassa sdidetdin
seuraavaa:

”2. Edella 1 kohtaa sovelletaan, vaikka
rekisterdinnin esteet olisivat olemassa ai-
noastaan osassa yhteis6d.”

8. Saman artiklan 3 kohdassa saddetdin,
ettei 1 kohdan b, ¢ ja d alakohtaa sovelleta,
"jos tavaramerkki on kaytossa tullut erotta-
miskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelu-
jen osalta, joille rekisteréintia haetaan”.

9. Edelleen 73 artiklassa sdddetdén otsikon
"Padtésten perustelu” alla seuraavaa: "Virasto
perustelee piitoksensd. Ne voivat perustua
ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet
ovat voineet ottaa kantaa.”

10. Asiasiséllon tutkimista viran puolesta
koskevassa 74 artiklassa todetaan seuraavaa:

”1. Menettelyssd virasto tutkii asiasisdllon
viran puolesta; rekisterdinnin hylkddmisen
suhteellisia perusteita koskevassa menette-
lyssi tutkimus rajataan seikkoihin, joihin
osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten
esittdmiin vaatimuksiin.
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III Valituksen tausta

A Ensimmdisessd oikeysasteessa kéisitellyn
asian tosiseikat

11. Valittaja jatti 30.3.1998 SMHV:lle ase-
tuksen N:o 40/94 perusteella yhteisén tava-
ramerkkiid koskevan hakemuksen (karamel-
lin muotoista) makeiskddrepaperia esitta-
viastd muodosta (ks. alla):

12. Tavarat, joita varten rekisterdintia haet-
tiin, kuuluvat Nizzan sopimukseen® pohjau-
tuvan luokituksen luokkaan 30 ja vastaavat
kuvausta “makeiset”.

5 — Tavaroiden ja palvelujen kansainvilista luokitusta tavaramerk-
kien rekisteroimista varten koskeva 15 piivind kesikuuta 1957
tehty Nizzan sopimus, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja
muutettuna.
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13. Tutkija hylkisi sen 19.1.2001 tekemail-
ladn péatokselld silld perusteella, ettd mer-
kiltd puuttui erottamiskyky asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitetulla tavalla ja ettei se my6skédn ollut
saavuttanut erottamiskykyd kiytdssd toffee-
karamellien (kermakaramellien) osalta
saman asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukai-
sesti,

14. Valittaja teki asetuksen N:o
40/94 59 artiklan perusteella 13.3.2001 vali-
tuksen SMHV:lle ja vaati tutkijan péitéksen
kumoamista.

15. Toinen valituslautakunta hylkisi valituk-
sen 18.10.2002 tekemaillddn padtokselld rii-
danalaisessa pédtoksessad esitetyilld perus-
teilla.

16. Se katsoi, ettei kiddreen virin osalta
rekisterditdviaksi haetun merkin graafisesta
ulkoasusta voinut erottaa valittajan mainit-
semia kolmea sivyd ja ettd virid kiytettiin
lisiksi tavanomaisesti makeisten kadreissi ja
usein elinkeinotoiminnassa.

17. Se katsoi myos, etteivit esitetyt todisteet
osoittaneet, ettd merkki olisi toistuvan kiy-
ton johdosta tullut erottamiskykyiseksi
yleensd makeisten osalta ja erityisesti kerma-
karamellien osalta.
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18. Hallinnolliset muutoksenhakukeinot
kaytettyddn August Storck KG nosti kumoa-
miskanteen ensimmiisen oikeusasteen tuo-
mioistuimen kirjaamoon 26.5.2003 saapu-
neella kannekirjeella.

B Valituksenalainen tuomio

19. Kanteensa tueksi August Storck KG
vetosi neljaén kanneperusteeseen, jotka kos-
kivat asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdan, 7 artiklan 3 kohdan, 74 artiklan
1 kohdan ensimmiisen virkkeen ja 73 artiklan
virheellistd soveltamista.

20. Ennen kanneperusteiden tutkimista
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin
rajasi oikeudenkaynnin kohteen, silld kanta-
jalla ja SMHV:la oli eridvid kisityksid
merkistd, ja ensimmadisen oikeusasteen tuo-
mioistuin oli vakuuttunut siitd, ettd kyseessa
on kuviomerkki, joka muodostuu karamellin
muotoisesta makeiskéiéirepa;perin muodosta, ©
jonka viri on kullanviri” ja jota haetaan
rekisterditiviksi “makeisia” varten. ®

21. Ensimmiisen kanneperusteen osalta
ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin
tutki erottamiskyvyn yhtidltd suhteessa nii-
hin tavaroihin ja palveluihin, joita varten

6 — Tuomion 21 ja 22 kohta.
7 — Tuomion 23-28 kohta.
8 — Tuomion 29-38 kohta.

rekisterdintia on haettu, ja toisaalta siihen,
milld tavalla tavaramerkki ymmarretéén koh-
deryhmissi.” Sitten se arvioi kidreen muo-
don ja virin yhdistelméstid saatavaa koko-
naisvaikutelmaa ' selvittaikseen, ymmir-
tadko kuluttaja sen ilmaisevan tavaran alku-
perdd, ja se paidtteli, etteivit sen
ominaispiirteet eroa riittivisti makeisten
kidireissd usein kéytettivien perusmuotojen
ominaispiirteistd, minké vuoksi niitd ei miel-
letd osoitukseksi kaupallisesta alkuperisti.

22. Se myénsi niin ikdédn valituslautakunnan
esiin tuoman vaaran tunnusmerkin mono-
polisoinnista makeisten osalta, koska se
vahvisti, ettd kyseiseltd merkiltd puuttuu
erottamiskyky nididen makeisten osalta sen
yleisen edun mukaisesti, joka piilee asetuk-
sen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b
alakohdan ehdottoman hylkéysperusteen
taustalla, '*

23. Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin
paitteli kaikesta edelld todetusta, ettei tavan-
omaisen valistunut sekd kohtuullisen tark-
kaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja
pysty ymmartidmaan merkkid riittdvisti voi-
dakseen yksiloida tuotteita ja erottaa niitd
kilpailijoiden tuotteista, joten se hylkési
kanneperusteen perusteettomana.

9 — Tuomion 48-53 kohta.
10 - Tuomion 54-58 kohta.
11 - Tuomion 60 kohta.
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24. Se ei hyviksynyt myoskddn asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan virheellistd
soveltamista koskevaa toista kanneperus-
tetta, silld merkin ei ollut osoitettu saavutta-
neen erottamiskykya kaytossa.

25. Aluksi ensimmdisen oikeusasteen tuo-
mioistuin teki yhteenvedon oikeuskiytin-
nossi timin ominaispiirteen saavuttamiseksi
asetetuista vaatimuksista, jotka liittyvit tava-
ran tunnistamiseen tietyn vyrityksen tuot-
teeksi, "> sen Euroopan unionin osan mai-
nitsemiseen, jossa erottamiskyky puuttui,'®
ja lopuksi tiettyjen objektiivisten tekijoiden
huomioon ottamiseen kyseisen saavutetun
ominaisuuden arvioimisessa. '

26. Sitten se hylkidsi August Storck KG:n
viitteet, jotka perustuivat kermakaramellin
nimeltdi "Werther’s Original” ("Werther’s
Echte”) myyntid ja korkeita myynninedisté-
miskuluja koskeviin tietoihin, silla tuomiois-
tuimelle toimitetut mainokset eivit sisaltd-
neet ainuttakaan todistetta tavaramerkin
kaytostd sellaisena kuin sitd oli haettu
rekisterditiviksi, silld aineistossa oli merkin
ohessa nimittiin sana- ja kuviomerkkej, eikd

12 — Yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiem-
see, tuomio 4.5.1999 (Kok. 1999, s. 1-2779, 52 kohta) ja asia
C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002 (Kok. 2002, s. I-5475, 61
ja 62 kohta).

13 — Asiassa T-91/99, Ford Motor v. SMHV (OPTIONS), ensim-
miisen oikeusasteen tuomioistuimen 30.3.2000 antamassa
tuomiossa (Kok. 2000, s. II-1925, 27 kohta) ja asiassa
T-399/02, Eurocermex v. SMHV (olutpullon muoto),
29.4.2004 antamassa tuomiossa (Kok. 2004, s. 11-1391, 43—
47 kohta) esittiman mukaisesti.

14 — Em. yhdistetyt asiat Windsurfing Chiemsee, tuomion 51 ja
52 kohta ja em. asia Philips, tuomion 60 ja 61 kohta.
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tiedoista kidynyt ilmi kumpaakin merkkia
vastaavien kulujen osuus. *> Nami kulut eivit
myoskdan osoittaneet, ettd asiakkaat kaik-
kialla yhteisossd kasittivat kadreen merkiksi
tuotteen alkuperisti, '°

27. Lopuksi ensimmaiisen oikeusasteen tuo-
mioistuin ei myoskddn hyviksynyt viitettd,
jonka mukaan kantajan asiakirjavihkoon
liitettiviksi esittdmit tutkimukset osoittivat,
ettd August Storck KG:n markkinoiman
makeisen tunnettuus teollisoikeutena voitiin
paatelld sen muodosta, silla se oli pikemmin-

. e s .. " 17
kin periisin nimityksestd "Werther’s”,

28. Kolmannessa kanneperusteessaan valit-
taja vetosi asetuksen N:o 40/94 74 artiklan
1 kohdan ensimmiisen virkkeen virheelli-
seen soveltamiseen, silld valituslautakunnan
olisi pitanyt tehdi lisatutkimus tavaramerkin
kayton selvittamiseksi.

29. Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin
hylkdsi ndmé viitteet silla perusteella, ettd
SMHV:n velvollisuutena on tutkia tosiseik-
koja, joiden vuoksi tavaramerkki on kéytossa
tullut erottamiskykyiseksi asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla
tavalla, ainoastaan, jos hakija on vedonnut
nithin; oli selvid, ettd August Storck KG oli

15 — Tuomion 82-84 kohta.
16 — Tuomion 85-87 kohta.
17 — Tuomion 88 kohta.



STORCK v. SMHV

toimittanut SMHV:lle titd koskevia todis-
teita, joihin valituslautakunta oli perustanut
arvionsa, joten mikddn lisdvelvollisuus ei
koskenut SMHV:n elimié. Niilld ei erityisesti
ollut velvollisuutta tutkia asiaa enemmin,
jotta kanteen tueksi esitettyjen todisteiden
puuttuva todistusvoima korvattaisiin, '®

30. Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin
ei hyviksynyt myoskddn neljattd kannepe-
rustetta, jonka mukaan SMHYV oli soveltanut
virheellisesti asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa
siksi, ettd se ei ollut tutkinut kaikkia kantajan
toimittamia asiakirjoja ja ettd se oli loukan-
nut oikeutta tulla kuulluksi.

31. Se hylkisi kanneperusteen yhtaalta siksi,
ettd se perustui virheelliseen oletukseen,
koska valituslautakunta oli arvioinut kyseiset
todisteet, mutta se ei pitinyt niitd riittdvina
osoittamaan merkin saavuttaneen kiytdssi
erottamiskyvyn. Ensimmaiisen oikeusasteen
tuomioistuin totesi vield, ettd kantaja oli itse
oheistanut asiakirjavihkoon kyseiset asiakir-
jat, joten sillé oli tilaisuus ottaa kantaa niiden
merkitykseen.

IV Asian kisittelyn vaiheet yhteiséjen
tuomioistuimessa

32. August Storck KG:n valitus saapui yhtei-
s6jen tuomioistuimen kirjaamoon 28.1.2005;

18 — Tuomion 96 kohta.
19 — Tuomion 100 ja 101 kohta.

SMHYV antoi vastineensa 15.4.2005, eikd
niité ole tiydennetty valittajan eiki vastaajan
vastauksilla.

33. Kummankin osapuolen edustajat osallis-
tuivat istuntoon, joka pidettiin 16.2.2006
samaan aikaan asian C-24/05 P istunnon
kanssa, jonka asianosaiset ovat samat.

V Valitusperusteiden arviointi

34. Valittajana oleva yritys on muotoillut
ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimelle
esittdmistddn kanneperusteista nelji valitus-
perustetta, jotka koskevat asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan,
74 artiklan 1 kohdan ensimmaisen virkkeen,
73 artiklan ja 7 artiklan 3 kohdan rikkomista.

35. SMHV on vaatinut, ettd ensimmdiisen
valitusperusteen kolmas osa sekd toinen
valitusperuste kokonaisuudessaan jdtettiisiin
tutkimatta, joten ensin on syytd arvioida
nditi vaatimuksia.
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A Tiettyjen valitusperusteiden tutkittaviksi
ottamisen tarkastely

1. Ensimmiisen valitusperusteen kolman-
nen osan tutkimatta jattiminen

36. August Storck KG moittii tissd ensim-
miisen oikeusasteen tuomioistuinta siit,
ettd se on arvioinut virheellisesti makeiskaa-
repaperin erottamiskyvyn ja rikkonut niin
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b
alakohtaa.

37. Sen mukaan kiidreen viriyhdistelmas ei
ole arvioitu riittavisti eikd ostajan kayttéyty-
mistid ole tutkittu kattavasti, mutta SMHV
katsoo, ettd tillaiset seikat kuuluvat asiasi-
saltoon ja jadvit siten muutoksenhaun ulko-
puolelle.

38. Valituksen sanamuoto paljastaa selvisti,
ettd valittaja moittii tiettyjen tosiseikkojen
arvioinnin tuloksia. Yhteiséjen tuomioistuin
ei kuitenkaan perussddnténsi 58 artiklan
nojalla voi puuttua niihin tietoihin tai
todisteisiin lukuun ottamatta tapauksia,
joissa tiedot tai todisteet on otettu huomioon
védristyneelld tavalla tai (];oissa tosiseikasto on
paikkansapitimitonti, >° jotenon vain ehdo-

20 — Asia C-104/00 P, DKV, tuomio 19.9.2002 (Kok. 2002, s. I-7561,
22 kohta). Kassaatiovallan laajuudesta ks. myos tuossa asiassa
esittdmani ratkaisuehdotuksen 58—60 kohta.
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tettava, ettel ensimmdiisen valitusperusteen
kolmatta osaa oteta tutkittavaksi.

2. Toisen valitusperusteen tutkimatta jéatté-
minen

39. SMHV moittii August Storck KG:ta
niiden perusteiden toistamisesta, joihin noja-
ten se esitti ensimmiisessd oikeusasteessa
samantapaisen kanneperusteen, ja se vetoaa
vakiintuneeseen oikeuskiytintoon, > jotta
tdmd peruste jitettiisiin tutkimatta.

40. Pitia paikkansa, etti valittaja kayttds
samoja viitteitd kuin ensimmaéisessa oikeus-
asteessa perustellessaan, ettd valituksenalai-
sessa tuomiossa rikotaan asetuksen N:o
40/94 74 artiklan 1 kohdan ensimmadista
virkettd; vaikkei silla ollut muuta vaihtoeh-
toa, 32 kohdan viimeinen virke puoltaa
kuitenkin ensimmaéisen oikeusasteen tuo-
mioistuimeen kohdistuvaa moitetta nimen-
omaan siksi, ettd se yhtyi SMHV:n nikemyk-
seen.

41. Siita huolimatta, ettd August Storck
KG:n ensimmiisen oikeusasteen tuomiois-
tuimessa esittimi nékemys muistuttaa sen

21 — Se mainitsee yhteisjen tuomioistuimen asiassa C-87/95 P,
CNPAAP v. neuvosto, 24.4.1996 antaman médrayksen
(Kok. 1996, s. 1-2003, 29 kohta ja siti seuraavat kohdat) ja
asiassa C-62/94 P, Turner v. komissio, 17.10.1995 antaman
maardyksen (Kok. 1995, s. 1-3177, 17 kohta).
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nyt muutoksenhakuvaiheessa esittimid nike-
myksid, se saattol niissé olosuhteissa perus-
tellusti kidyttdd samanlaisia viitteitd vedotes-
saan siihen, etti ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuin on rikkonut edelld mainittua
74 artiklaa. SMHV ei siten voi moittia
valittajaa siit4, ettei se ole hyldnnyt tuomioon
siséllytettyd ainoaa uutta huomiota timéin
valitusperusteen yhteydessd, silla kumpikin
osapuoli vastaa arvostelunsa kohteen valin-
nasta.

42. Ehdotan niin ollen, ettd SMHV:n vaati-
mus timén valitusperusteen tutkimatta jat-
tamisestd hylataan.

B Valitusperusteiden aineellinen arviointi

1. Ensimmiisen valitusperusteen kaksi
ensimmaistd osaa: asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
rikkominen

a) Ensimmaisen osan tarkastelu

43. Valittaja moittii ensimmaisen oikeusas-
teen tuomioistuinta siitd, ettd se on lisinnyt
merkin erottamiskykyé koskevia vaatimuksia
edellyttiessddn, ettd merkki poikkeaa huo-
mattavasti muista kddrepapereista, vaikka

7 artiklan 1 kohdan b alakohdasta voidaan
paitells, ettd yhteison tavaramerkin rekiste-
réintiin riittad vihainenkin erottamiskyky.

44, SMHV viittda, ettei tdssd moitteessa
oteta huomioon tillaisia tavaramerkkeja
koskevaa vakiintunutta oikeuskaytantoa,
vaikka kyseessd onkin nyt kolmiulotteisen
tunnusmerkin kaksiulotteinen ulkoasu (valo-
kuva).

45. Kyseessi olevan sadnnoksen sanamuoto
néyttdd epdilemittd puoltavan kaikkien sel-
laisten tunnusten rekisteréintid, joilla on
vihdinenkin erottamiskyky.

46. Yhteis6jen tuomioistuin on todennut,
ettd vaikka tavaran muodosta muodostuvien
kolmiulotteisten merkkien erottamiskykyé
tarkasteltaessa sovelletaan samoja kriteereja
kuin muuntyyppisten tunnusten kohdalla, **
vallitsee tietynlainen yksimielisyys siitd, ettd
sitd on kidytinndssd vaikeampi osoittaa kuin
sana- tai kuviomerkkien erottamiskykyi. **

22 — Em. asiassa Philips annetun tuomion 48 kohta ja yhdistetyt
asiat C-53/01-C-55/01, Linde ym., tuomio 8.4.2003
(Kok. 2003, s. 1-3161, 42 kohta).

23 — Em. yhdistetyt asiat Linde ym., tuomion 48 kohta.
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47. Yhteiséjen tuomioistuin on lisiksi
mydéntinyt useaan otteeseen, etti rekisterdi-
taviksi haettujen tunnusten erottamiskyvyn
arvioinnissa ratkaiseva muuttuja eli keski-
vertokuluttajan ymmiérrys asiasta ei véltti-
mittd ole kolmiulotteisen tunnuksen osalta
sama kuin sellaisen muunlaisen tunnuksen,
joka ei vastaa kyseisten tavaroiden ulkoni-
koa, silla nama asiakkaat eivit ole tottuneet
olettamaan tavaroiden muodon perusteella
graafisen tai sanallisen osatekijin puuttuessa,
etti tavaroilla on tietty alkuperi. **

48. Se on niiden syiden vuoksi katsonut,
ettei pelkkd yleisestd kdytdnndstd tai toimi-
alalla vallitsevasta tavasta poikkeaminen ole
riittavé peruste sille, ettd direktiivin 89/104/
ETY? 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
saddettyd rekisterdintiestettd jitetdan sovel-
tamatta, ja ettd sitd vastoin sellaisella tavara-
merkilld, joka on tilld tavoin merkittivasti
poikkeava ja joka tayttaa keskeisen tehti-
vinsi, on erottamiskyky. 26

49. Valituksenalaisen tuomion 56-58 koh-
dassa ensimmiisen oikeusasteen tuomiois-
tuin, kuten SMHYV sité ennen, totesi kyseessa

24 — Pakkausten osalta asia C-218/01, Henkel, tuomio 12.2.2004
(Kok. 2004, s. I-1725, 52 kohta) ja virin osalta asia C-104/01,
Libertel, tuomio 6.5.2003 (Kok. 2003, s. I-3793, 65 kohta).

25 — ]éis

valtioiden tavaramerkkilainsiddannon lahentimisesti 21
divind joulukuuta 1988 annettu ensimmadinen neuvoston
du‘ektuw (EYVL 1989, L 40, 5. 1).
26 — Em. asia Henkel, tuomion 49 kohta, direktiivin 89/104 3 artik-
lan 1 kohdan b alakohdan — asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
3 kohtaa vastaavan sdannoksen — osalta.
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olevan tuotteen todennikéisimméan muodon,
ja se selkedsti ja tdsmaillisesti noudatti timén
ratkaisuehdotuksen edeltdvissd kohdissa
toistettuja oikeuskiytinnéssi esitettyji totea-
muksia ja sovelsi niitd yksittiistapaukseen
viiristelemttd niité ja lisddmattd kolmiulot-
teisia tavaramerkkeji koskevia edellytyksia,
joten August Storck KG:n esittimi véite on
perusteeton.

50. Ehdotan siis, ettd ensimmdisen valitus-
perusteen ensimméinen osa hyldtidn perus-
teettomana.

b) Valitusperusteen toinen osa

51. Valittaja moittii sitd, ettd valituksenalai-
sen tuomion 60 kohdassa mainitaan vaara
kédrepaperin monopolisoinnista. Sen mie-
lestd asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b
alakohdan mukaisen erottamiskyvyn arvioin-
tiin tuodaan siithen kuulumattomia yleiseen
etuun liittyvid seikkoja oikeuskiytinnén vas-
taisesti.

52. SMHV huomauttaa, ettei viittausta tal-
laiseen vaaraan lisdtty siksi, ettd voitaisiin
perustella tavaramerkin rekisterdinnin epé-
aminen, vaan siksi, ettd ensimmaéisen oikeus-
asteen tuomioistuin oli valituslautakunnan
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kanssa samaa mieltd tdllaisesta uhkasta
muistuttamisen aiheellisuudesta, silld se vah-
visti kidreen erottamiskykyéd koskevan kiel-
teisen arvion.

53. Yhdyn tdmén seikan osalta tédysin
SMHV:n nikemykseen, silld valituksenalai-
sen tuomion rakenne osoittaa, ettd vapaana
pitdmisen tarpeeseen liittyvé yritysten vilista
kilpailua koskeva perustelu lisittiin siihen
"ylimaardisend”, vaikkei tita ilmausta kayte-
takddn tekstissd; valittajan peruste on siten
aiheeton, silld erottamiskyvyn puuttuminen
on osoitettu saman tuomion edeltivissi
kohdissa.

54. Valitusperuste on siten hylittévé riippu-
matta siitd, missd méérin yleinen etu on
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b
alakohdan hylkiysperusteen taustalla, >’

55. Ensimmadisestd valitusperusteesta tode-
tun perusteella ehdotan, ettd sen ensimmii-
nen osa hyldtdin perusteettomana ja ettd sen
toinen osa hyldtddn tehottomana.

27 — Valittaja on vaittinyt yhdistetyissd asioissa C-456/01 P ja
C-457/01 B, Henkel ja Procter & Gamble v. SMHYV, tuomio
29.4.2004 (Kok. 2004, s. [-5089) esittimini ratkaisuehdotuk-
sen (78—80 kohta) ja julkisasiamies Jacobsin asiassa C-329/02,
SAT.1 v. SMHV, tuomio 16.9.2004 (Kok. 2004, s. 1-8317)
esittiman ratkaisuehdotuksen (24 kohta) perusteella, etteivit
yleinen etu ja vapaana pitdmisen tarve ole asetuksen N:-
0 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan taustalla. Vaikka
pysynkin tuossa asiakirjassa esittimissédni kannassa, yhtei-
sojen tuomioistuin oli toista mieltd (em. asia SAT.1 v. SMHYV,
tuomion 25 kohta ja em. asia Henkel v. SMHV, tuomion 45 ja
46 kohta).

2. Toinen ja kolmas valitusperuste

56. Valituksenalaisen tuomion 55-58 koh-
dassa vahvistettiin valituslautakunnan arvio,
jonka mukaan karamellin muotoisen makeis-
kadreen luonne on “tavanomainen” siksi,
ettei se erotu riittavasti muista makeismark-
kinoilla yleisistd malleista.

57. August Storck KG:n mielestd tuomiossa
loukataan asetuksen N:o 40/94 74 artiklan
1 kohdan ensimmiisessd virkkeessd tarkoi-
tettua asiasisdllon tutkimista viran puolesta
koskevaa periaatetta (toinen valitusperuste)
ja saman asetuksen 73 artiklan toisessa
virkkeessd vahvistettua perusohjetta, jonka
mukaan SMHV:n péitdsten on perustuttava
osapuolten esille ottamiin seikkoihin, jolloin
kyseinen laiminlyénti on estinyt sitd tule-
masta kuulluksi (kolmas valitusperuste).

58. Vastaaja, joka oli vaatinut toisen valitus-
perusteen jattamista tutkimatta, pyytda tois-
sijaisesti sen — samoin kuin kolmannen
valitusperusteen — hylkdamistd perusteetto-
mana, silld vastaaja katsoo ensimmiisen
oikeusasteen tuomioistuimen ratkaisun pita-
véan paikkansa.

59. Olen seuraavista syistd sitd mieltd, ettd
valittajan tulkinta perustuu mainittujen saan-
ndésten virheelliseen ymmartimiseen.,
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60. Ensiksikin SMHV:ssa, noudatettavaan
menettelyyn sovelletaan ehdottomien hyl-
kiysperusteiden osalta tutkintaperiaatetta,
jonka mukaisesti hallintoelimen tehtdvina
on paitsi viran puolesta edistdd kisittelyd
myss méadrittdd sen péatoksen perustana
olevat tosiseikat osapuolten viitteisté riippu-
matta, >

61. Tillainen suuntaviiva ei kuitenkaan
rajoittamatta pade SMHV:oon, vaan silli on
tiettyjd rajoja, kuten harkintavalta, jota kéyt-
tien SMHV voi péaittid, missd méidrin
tosiseikaston objektiivinen selvittiminen riit-
tid,”” tai osapuolten yhteistyoti koskeva
velvoite.

62. Toiseksi tillaisia tutkintavaltuuksia
oikein kayttdessadn SMHYV paitsi voi — kuten
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin
totesi valituksenalaisen tuomion 58 kohdassa
— sen myo0s fdytyy perustaa arvionsa kulu-
tustavaroiden kaupassa saadusta yleisestd
kéaytannon kokemuksesta ilmeneviin seikkoi-
hin, jotka jokainen kansalainen tuntee. Jollei
titd ajatusta noudatettaisi, sivuutettaisiin

28 — Martin Mateo, R., ja Diez Sinchez, J. ], La marca
comunitaria. Derecho ptiblico, Ed. Trivium, Madrid, 1996,
s. 111,

29 — Von Miihlendahl, A., ja Ohlgart, D. C., Die Gemeinschafts-
marke, Verlag C. H. Beck/Verlag Stampfli + Cie AG, Bern/
Miinchen, 1998, s. 93, nro 9. Myds Bender, A., ”Artikel 747,
teoksessa Ekey, D. L., ja Klippel, D., Heidelberger Kommentar
zum Markenrecht, C. F. Miiller Verlag, Heidelberg, 2003,
s. 1183, nro 3.
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asiassa merkitykselliset seikat sen periaatteen
vastaisesti, jonka mukaan tosiseikkoja ei
voida sivuuttaa (facta pro infectis haberi
non possunt).

63. Siten valituslautakunnille on terveen
jarven vaatimuksen ja yhteisén tavaramer-
kistd annetun asetuksen 79 artiklassa tarkoi-
tettujen jasenvaltioille yhteisten yleisten peri-
aatteiden vuoksi syyti antaa mahdollisuus
kayttad “notorisia seikkoja” viran puolesta
tekemiensé tutkimusten osana.

64. Kuten tiedetédn, tallaiset notoriset seikat
eivit edellytd minkéédnlaista todistamista,
vaan todistustaakka kuuluu todistustaakan
kidinteistd jakautumista koskevan res ipsa
loquitur -periaatteen mukaisesti sille, joka
haluaa kumota ne. Téstd seuraa, ettd vaikka
hyviksyttaisiinkin nakemys, jonka mukaan
valittajalla ei ollut mahdollisuutta ilmaista
valituslautakunnassa mielipidettaan julkisista
seikoista, silld oli kyllikin tilaisuus ottaa
niihin kantaa ensimmiéisen oikeusasteen
tuomioistuimessa, joka ei pitinyt niita seik-
koja riittdvind kiyttdessddn yksinoikeudella
asian arvioimista koskevia valtuuksiaan;
timdn vuoksi on hylittavd viite, jonka
mukaan valittajalta puuttui oikeus tulla
kuulluksi, eikd ndiden arvioiden paikkansa-
pitdvyyttd ole muutoksenhaussa harjoitetun
arvioinnin rajoitetun soveltamisalan vuoksi
syyti selvittda.

65. Kaikesta edelld esitetystd seuraa, ettei
ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin rik-
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konut asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 koh-
dan ensimmaistd virkettd, kun se vahvisti
yleisesti hyvaksyttyihin tosiseikkoihin perus-
tuvat valituslautakunnan arviot, ja ettad
August Storck KG:1ld oli mahdollisuus ottaa
niihin kantaa viimeistddn ensimmdiisen
oikeusasteen tuomioistuimessa, joten sen
oikeutta tulla kuulluksi tuossa yhteisojen
lainkayttSelimessa ei ole loukattu.

66. Katson niin ollen, ettd toinen ja kolmas
valitusperuste on hylattiva perusteettomina.

3. Neljis valitusperuste

67. Tamin valitusperusteen mukaan ensim-
miisen oikeusasteen tuomioistuin teki
oikeudellisen virheen katsoessaan, ettd mer-
killd ei ollut erottamiskykyd asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla; sen tueksi
esitetddn kaksi keskeistd viitettd, joista
ensimmadinen liittyy tietyille erottamiskyvyn
saavuttamista kiytossi koskeville asiakirjoille
annettuun merkitykseen ja toinen tavara-
merkin kéyton maantieteelliseen ulottuvuu-
teen samaa tarkoitusta varten.

a) Tiettyjen liiketoimintaa koskevien tieto-
jen arviointi

68. Osoittaakseen kédrepaperin erottamis-
kyvyn valittaja toimitti asiakirjavihkoon
useita myyntid ja myynninedistimiskuluja
koskevia tietoja, joilla se pyrki todistamaan
karamellin muotoisen kédreen levinneisyy-
den ja tunnettuuden.

69. August Storck KG:n arvostelu kohdistuu
ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen
hyviksymaén valituslautakunnan vaatimuk-
seen, jonka mukaan kyseiselld tavaramerkilla
varustettujen tuotteiden markkinaosuus on
laskettava liiketoimintaa koskevista luvuista,
mikd ei kummankaan tahon mielestid ollut
mahdollista valittajan esittimien lukujen
perusteella; valittaja puolestaan viittid, ettd
merkin levinneisyydestd on runsaasti niyttéa
korkeina myyntilukuina pitkalta ajanjaksolta.

70. Koska viite koskee ensimmaiisen oikeus-
asteen tuomioistuimen suorittamaa todistei-
den tarkastelua, valitusperusteen timi osa
olisi jatettdvd tutkimatta. Jos valitusperus-
teessa mainitun oikeudellisen virheen katso-
taan kuitenkin aiheutuneen siiti, etti vaadi-
tuilta asiakirjoilta, kuten markkinaosuutta
koskevilta asiakirjoilta, puuttuu todistus-
voima, valitusperustetta on syyti tdsmentia.
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71. Vakiintuneen oikeuskiytinnén mukaan
tavaramerkin erottamiskyvyn arvioimisessa
voidaan ottaa huomioon silld varustettujen
tuotteiden markkinaosuus, sen kiyton inten-
siivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, se,
missd midrin yritys on kiyttdnyt varoja
tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, se,
missé laajuudessa asianomaisessa kohderyh-
méssd tunnistetaan tdmin merkin perus-
teella kyseinen tavara tietyn yrityksen tava-
raksi, sekéd kauppakamarien ja muiden liike-
elimin yhteenliittymien antamat lausun-
not. *

72. Niiden tietojen aiheellisuutta ja todis-
tusvoimaa koskeva arvio kuuluu yksinomaan
ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimelle,
eikd se kuulu harjoitetun valvonnan piiriin
muutoksenhakuvaiheessa. Ensimmiisen
oikeusasteen tuomioistuin tutki tdmén riita-
asian tosiseikkojen osalta kaikki tiedot, jotka
August Storck KG oli toimittanut asiakirja-
vihkoon perustellakseen merkin kiyttssi
saavuttamaa erottamiskykyd, ja se tuli
vakuuttuneeksi siitd, etteivit tiedot olleet
riittavid, joten se ehdotti erityisesti, ettd
markkinaosuus olisi tissa tehokas viline.

73. Koska yhteiséjen tuomioistuin on katso-
nut, ettd tillainen muuttuja on yksi valittajan
mainitsemiin tarkoituksiin sopivista muuttu-
jista, valituksenalaisessa tuomiossa ei voida
havaita minkéaénlaista oikeudellista virhetts,
vaan se on mainitun oikeuskdytinnon
mukainen.

30 — Em. yhdistetyt asiat Windsurfing Chiemsee, tuomion 51 ja
52 kohta ja em. asia Philips, tuomion 60 ja 61 kohta.
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74. Neljannen valitusperusteen ensimmaista
osaa on siten pidettdvi perusteettomana.

b) Tavaramerkin kiytén maantieteellinen
kattavuus

75. Valittajan mukaan ensimmiisen oikeus-
asteen tuomioistuin rikkoi mainittua 7 artik-
lan 3 kohtaa, kun se pysytti voimassa vali-
tuslautakunnan arvion, jonka mukaan saa-
vutetusta erottamiskyvystd on esitettivi
todisteita kaikista Euroopan unionin jdsen-
valtioista. Sen mielesti tillainen nakemys on
ristiriidassa kyseisen asetuksen 142 a artik-
lan®' hengen kanssa, silld sen tarkoituksen
tulkinnan perusteella tillaisen ehdon olisi
taytyttdvd “merkittivissd osassa” yhteison
aluetta.

76. SMHV:n mukaan kyseessd ei ole tun-
nusmerkin kiytté “merkittivissd osassa”
vaan sellaisessa osassa unionia, jossa tavara-
merkki ei ominaispiirteidensd vuoksi voi
tayttad tillaiselle teollisoikeudelle luonteen-
omaisia tehtivii.

31 - SMHV:n laatimassa konsolidoidussa toisinnossa kyseisen
sddnnoksen numero on 159 a artikla (http://oami.eu.int/es/
mark/aspects/reg.htm).
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77. Vastaus tihin kiistaan edellyttda asetuk-
sen N:o 40/94 7 artiklan jérjestelmaillista
tulkintaa.

78. Siten 1 kohdan b alakohdasta luettuna
yhdessda 2 kohdan kanssa voidaan péitelld,
ettd kun erottamiskyky puuttuu osassa
yhteis6d, sddnnos pétee tdysimidriisesti ja
rekisterdinti on evéttavi.

79. Vaikkei 2 kohdassa viitatakaan 3 kohtaan,
el voida katsoa, etti erottamiskyvyn sovelta-
misalaa koskeva vaatimus olisi vihemmin
pakottava, silld olisi epdjohdonmukaista hei-
kentdi sitd sellaisten tunnusten osalta, joiden
viitetddn saavuttaneen erottamiskyvyn kiy-
tossd, verrattuna tunnuksiin, jotka rekiste-
roidédn ensimmaisen kerran ilman aikaisem-
paa kokemusta markkinoilta. On vaikea
kuvitella mitéén syytd, miksi lainsddtdja olisi
halunnut sallia téllaisen eridvin kohtelun.
Tosiasiallisesti tdllainen perustelu olisi jér-
jestelmén vastainen, silld merkin pitkaaikai-
sessa kiytossd saavutettua erottamiskykya
koskevien vaatimusten heikentyessi ei olisi
jarkevad epéselvissi tapauksissa yrittdd ensin
saada SMHV:a hyviksymddn merkkia
yhteison tavaramerkkina.

80. Asetuksen N:o 40/94 159 a artiklaan
perustuva valittajan viite on tdysin perus-
teeton, silld kyseinen sddnnés on poliittinen

ratkaisu — josta toki on oikeudellisia seu-
rauksia — yhteison laajentuessa ilmenneeseen
ongelmaan, joka koskee ennen 1.5.2004
rekisterdityjen tai rekisterditaviksi haettujen
yhteison tavaramerkkien voimassaoloa, jotta
saataisiin tarvittava oikeusvarmuus niin til-
laisten tavaramerkkien haltijoille kuin myos
uusien jasenvaltioiden lainsdddinnossid suo-
jattujen merkkien haltijoille. Néin voidaan
paatelld mainitun 159 a artiklan 2 kohdasta,
jonka mukaan “yhteisén tavaramerkin rekis-
tersintia koskevaa hakemusta[, joka on tehty
ennen liittymispéivad, ei voida] hyldtd min-
kian 7 artiklan 1 kohdassa luetellun ehdot-
toman hylkiysperusteen pohjalta, jos niita
perusteita olisi sovellettava pelkéisto’iéin
uusien jédsenvaltioiden liittymisen vuoksi”.

81. Kuten SMHV virallisesti selvittas, **
uudessa jasenvaltiossa oleva yhteisén tavara-
merkkid aikaisemman oikeuden haltija voi
sitd paitsi kieltdd asetuksen N:o 40/94 106 ja
107 artiklan nojalla yhteisén tavaramerkin
kidyton maansa alueella ndiden ollessa ristirii-
dassa keskendén, silli naihin artikloihin
sisdltyi jo sddnnéksid, joiden nojalla voitiin
ratkaista kiistat, joita aiheutuu asetuksen
N:o 40/94 voimaantulosta suhteessa kansal-
lisen lainsddddnnon mukaisesti rekisterdityi-
hin tunnuksiin.

32 — Viraston pagjohtajan tiedonanto nro 5, 16.10.2003 (saatavana
osoitteessa http://oami.eu.int/en/mark/aspects/communica-
tions/05-03.htm).

* — Lainausta on korjattu yhteisdjen tuomioistuimessa, koska

asetuksen suomenkielinen versio on epétarkka.
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82. Téstd seuraa, etti edelld mainitun 159 a
artiklan hermeneuttinen tulkinta, jolla valit-
taja perustelee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
3 kohdan soveltamisalaa, on virheellinen ja
aiheeton.

83. Titdkadn viitettd el voida hyviksyd,
joten my6s neljas valitusperuste ja samalla
valitus kokonaisuudessaan on hylattavi.

VII Ratkaisuehdotus

VI Oikeudenkiyntikulut

84. Yhteis6jen tuomioistuimen tysjirjestyk-
sen 122 artiklan sekd valitukseen 118 artiklan
nojalla sovellettavan 69 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hivida asian,
velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntiku-
lut. Jos valittajan valitusperusteet hylatdan,
kuten suositan, valittaja on velvoitettava
korvaamaan valituksesta aiheutuneet oikeu-
denkéyntikulut.

85. Edelld esitetyn perusteella ehdotan, ettd yhteiséjen tuomioistuin hylkdd August
Storck KG:n tekemin valituksen ensimméisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa
T-402/02 10.11.2004 antamasta tuomiosta ja etté se velvoittaa valittajan korvaamaan

oikeudenkiyntikulut.
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