SUNRIDER V. SMHV (VITALITE)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

31 pdivdni tammikuuta 2001 *

Asiassa T-24/00,

The Sunrider Corporation, kotipaikka Torrance, Kalifornia (Amerikan yhdys-
vallat), edustajanaan asianajaja A. Kocklduner, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asia-
miehiniin C. Rusconi ja G. Humphreys, prosessiosoite Luxemburgissa,

vastaajana,

jossa kantaja on riitauttanut sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tava-
ramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 26.11.1999 tekemin paitoksen

* Oikeudenkiyntikieli: englanti.
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(asia R 137/1999-2) sanan VITALITE rekisteroimisestid yhteisén tavara-
merkiksi,

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Pirrung sekd tuomarit
A. Potocki ja A. W. H. Meij,

kirjaaja: hallintovirkamies J. Palacio Gonzalez,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon
9.2.2000 saapuneen kanteen,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon
9.6.2000 saapuneen vastineen,

ottaen huomioon 27.9.2000 pidetyssi suullisessa kisittelyssi esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja on tehnyt 1.4.1996 yhteison tavaramerkisti 20 pdivina joulukuuta 1993
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/93 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla,
sellaisena kuin asetus on muutettuna, sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle
(tavaramerkit ja mallit) (SMHYV) (jdljempini virasto) hakemuksen sanamerkki-
tyyppiseksi yhteison tavaramerkiksi.

Merkki, jonka rekisterdintid on haettu, on sana VITALITE.

Tavarat, joita varten rekistersintii on haettu, kuuluvat muun muassa tavaroiden
ja palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisteréimistd varten
koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkis-
tettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 5, 29 ja 32.

Asian tutkijana toiminut virkamies hylkisi hakemuksen 19.1.1999 tekemilldin
paitokselli asetuksen N:o 40/94 38 artiklan nojalla.
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Kantaja haki 17.3.1999 virastossa muutosta tutkijan piitokseen asetuksen
N:o 40/94 59 artiklan mukaisesti.

Valitus saatettiin tutkijan ennakkotarkastukseen asetuksen N:o 40/94 60 artiklan
mukaisesti.

Tdamin jilkeen asia siirrettiin valituslautakuntaan.

Valituslautakunta kumosi 26.11.1999 tekemailldin piitokselld (jaljempina rii-
danalainen paitds) osittain tutkijan paitoksen. Se hylkasi valituksen niiltd osin
kuin rekisterdintid pyydettiin seuraaville tavaroille: *lizkeaineet, farmaseuttiset
valmisteet; dieettiravintoaineet ja lisiravintoaineet liikinnilliseen kiyttoon;
lastenruoat; vitamiini-, hivenaine- ja/tai kivenniispohjaiset valmisteet dieetti-
tarkoituksiin tai lisdravintoaineena; yrttipohjaiset ravintoainetiivisteet tai ravin-
toainelisdt, yrttiteet, kaikki terveydenhoitotarkoituksiin”  (luokka  5);
“lddkeaineita sisdltimittémit yrttipohjaiset ravintoainetiivisteet ja ravintoai-
nelisit, yrttiruoat ja vilipalat” (luokka 29) sekd ”yrtti- ja vitamiinipohjaiset
juomat; kivenniis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat” (luokka
32). Valituslautakunta katsoi lihinni, etti koska isojen kirjaimien piille ei
yleensi ranskan kielessi kirjoiteta aksenttimerkkeji, VITALITE-merkki voitiin
tdssd kielessd ymmartdd sanaksi “vitalité” (elinvoima). Muistutettuaan timin
sanan merkityksestd valituslautakunta totesi, ettd titi merkkii ei asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja ¢ alakohdan perusteella voida rekistersida.
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Asianosaisten vaatimukset

s Kantaja vaatii, ettd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen piitoksen siltd osin kuin siini ei ole hyviksytty kan-
tajan vaatimuksia

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

10 Suullisessa kisittelyssd kantaja on lisiksi vaatinut toissijaisesti, ettd ensimmaiisen
oikeusasteen tuomioistuin muuttaisi riidanalaista paitésti ja soveltaisi asetuksen
40/94 38 artiklan 2 kohtaa. Lisiksi se on esittinyt tiettyja asiakirjoja, joilla se on
pyrkinyt ndyttimiin toteen kanteessaan esittiminsi viitteet.

11 Virasto vaatii, ettd yhteisdjen ensimmdiisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkii kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.
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Tutkittavaksi ottaminen

EY:n tuomioistuimen perussiinnon 19 artiklan ja ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuimen tydjirjestyksen 44 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdan mukaan
kannekirjelmissi on mainittava oikeudenkdynnin kohde ja kantajan vaati-
mukset. Tamin vuoksi sellaiset vaatimukset, jotka on esitetty suullisessa kisit-
telyssd, on jitettivi tutkimatta, vaikka niitd pidettiisiin kannekirjelmassa
mainittuihin vaatimuksiin nihden toissijaisina vaatimuksina (asia T-398/94,
Kahn Scheepvaart v. komissio, tuomio 5.6.1996, Kok. 1996, s. II-477, 20 kohta).

Lisidksi tydjarjestyksen 135 artiklan 4 kohdan mukaan asianosaiset eivit voi
kirjelmissiin muuttaa riidan kohdetta siiti, mikd se on ollut valitus-
lautakunnassa. Oikeudenkiyntiasiakirjoista ei kuitenkaan ilmene, ettd kantaja
olisi esittinyt tillaista vaatimusta valituslautakunnassa. Siksi timi vaatimus on
jatettdvi tutkimatta myos timidn mairiyksen perusteella.

Lisiksi on katsottava, ettd niyttd, jonka kantaja on halunnut esittda suullisessa
kasittelyssi ja jolla kantaja on pyrkinyt tukemaan kannekirjelmissd esitti-
miinsi, on esitetty myohissi, eikd syit tille myohistymiselle ole esitetty. Talla
myohdiselld niyton esittimiselld loukataan kontradiktorista periaatetta ja puo-
lustautumisoikeuksia (ks. ty6jirjestyksen 44 artiklan 1 kohdan e alakohta ja
48 artiklan 1 kohta), ja on huomattava, ettei kantaja ole esittinyt mitddn nayttda

-kannekirjelmissiin. Kyseisid asiakirjoja ei siksi voida ottaa huomioon todistus-

harkinnassa.

Piiasia

Alustavia huomioita

Arvioitaessa, onko rekisterdinnille asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja
c alakohdassa tarkoitettuja ehdottomia esteitd, on otettava huomioon joukko
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tekijoitd eli erityisesti se, millainen yleisvaikutelma kyseisesti tavaramerkisti
saadaan kokonaisuutena tarkasteltuna ja miten keskivertokuluttaja todennikoi-
sesti ymmairtdd ne tavarat tai palvelut, joita varten rekisterdintid on haettu,
kullakin Euroopan unionin kielelld ja kunkin kyseessi olevan tavaran tai palve-
lun osalta.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakobdan virbeellisti soveltamista
koskeva kanneperuste

Kantajan viitteet

Kantajan mukaan kielto rekistertidd tavaramerkeiksi sisillsltian yksinomaan
deskriptiivisid sanoja pohjautuu siihen, etti kaikkien tiytyy saada vapaasti
kadyttdd cillaisia sanoja. Titi periaatetta on kuitenkin tulkittava asetuksen
N:o 40/94 12 artiklan b alakohdan valossa. Siksi viraston tiytyy osoittaa
jokaisessa yksittdistapauksessa, etti kilpailijat ovat todennettavissa olevalla
tavalla todellisuudessa kiyttineet kyseistd sanaa sellaisen tavaran kuvaamiseksi,
jota rekisterdintihakemus koskee, tai ettd on olemassa tarve sille, ettd kyseisti
sanaa saadaan edelleen kiyttisd vapaasti.

Lisdksi kantaja viitdd, ettd keskivertokuluttaja ei pyri tutkimaan yksityis-
kohtaisesti tavaramerkkiid tai analysoimaan sen merkitysti. Todellisuudessa
kuluttaja ei kovinkaan helposti yhdistd sanaa VITALITE esimerkiksi kyseisten
tavaroiden kiyttotarkoitukseen. Timi sana ei varsinaisesti kuvaa tavaroiden
olennaisia ominaispiirteitd. Koska sanassa VITALITE ei myéskiin ole aksenttia,
se ei vastaa ranskankielistid sanaa "vitalité”.
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Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan mukaan tavaramerkkeji,
”jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinnoistd, joita
voidaan elinkeinotoiminnassa kiyttiid osoittamaan tavaroiden — — kaytto-
tarkoitusta — — 7, ei rekisterdidi.

Lisiksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdassa sididdetdidn, ettd 1 kohtaa
sovelletaan, ”vaikka rekisterdinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa
yhteisod”.

Nyt kisiteltidvini olevassa asiassa on todettava ensinnikin, ettd ranskan kielessi
ei ole sellaista kielioppi- tai oikeinkirjoitussiintoad, jossa edellytettiisiin, ettd
aksenttimerkit on kirjoitettava my®és isoihin kirjaimiin. Useissa yhteyksissd on
valiteltu sitid, ettei aksenttimerkkejd tavallisesti kirjoiteta isoihin kirjaimiin (ks.
esim. A. Jouette, Dictionnaire d’orthographe det d’expression écrite, Le Robert,
Paris, 1993, s. 404). Niin ollen ei ole osoitettu, etti valituslautakunta olisi tehnyt
virheen tukeutuessaan siihen, ettei isojen kirjaimien piille kirjoiteta aksentti-
merkkeji, ja katsoessaan timin perusteella, ettd ranskankielinen kuluttaja voi
ymmartid sanan VITALITE niin, ettd se merkitsee samaa kuin sana “vitalité”.

Sitd vastoin on katsottava, etti sanaa VITALITE — vaikka se ranskan kielelld
ymmirrettdisiin  sanaksi “vitalité” — ei voida kdyttdd “lastenruokien” tai
”kivenniis- ja hiilihappovesien” kayttotarkoituksen kuvaamiseen.
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Vastineessaan virasto on selittinyt, ettd lastenruokatuotteissa ”ei useinkaan ole
sdilontdaineita ja ne sisdltivit vitamiineja ja hivenaineita”. Tdtd perustelua ei
voida hyviksyid. Merkkid VITALITE ei voida ymmairtda niin, etti silli kuvat-
taisiin nditd ominaispiirteitd, vaan korkeintaan se voidaan ymmirtii epiasuorana
viittauksena tillaisiin ominaispiirteisiin. Virasto on kuitenkin lisinnyt, ettid
“nidmi ruoat voivat lisdtd lasten voimia tai vireyttd”. On kuitenkin syyti tuoda
esiin se, ettd vaikka lastenruuilla voidaan todellakin pyrkii edistimiin lasten
kasvua, merkki VITALITE on rekisterdintikelpoinen, koska silld viitataan tihin
ominaispiirteeseen vain epasuorasti, miki on sallittua.

Virasto on myds todennut vastineessaan, etti kivenniis- ja hiilihappovedet
“esitetdidn usein mainonnassa niin, etti ne myotdvaikuttavat terveen ja urhei-
lullisen imagon syntymiseen antamalla ihmisistd yleisen hyvin olon vaiku-
telman”. Nami selitykset eivit ole ratkaisevia. Pdinvastoin niisti ilmenee, etti
kyse ei ole tavaran ominaispiirteiden kuvaamisesta vaan episuorasta eli sugges-
tiivisesta viittauksesta kuvaan, joka tistd tavarasta on mainonnassa luotu. Vali-
tuslautakunta ei ole myoskdidn katsonut, ettd sana VITALITE kuvaisi
”maitotuotteiden™ tai “maitopohjaisten juomien” ominaispiirteitd, vaikka niiden
markkinoinnissa kiytetdin usein samantapaista mainontaa.

Niin ollen sanalla ”vitalit¢” eli elinvoima ei anneta suoraan ja vilittémasti
kuluttajalle tietoja yhdestd ”lastenruokien” ja “kivenniis- ja hiilihappovesien”
ominaispiirteestd. Elinvoima-sanan ja kyseisten tavaroiden vililld ei niin ollen ole
niin ldheistd yhteyttd, etti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c ala-
kohtaan sisiltyvii kieltoa olisi sovellettava. Timi sana sisiltdd nimittdin vain
epdsuoran viittauksen, eiki se ole tissi sddnnoksessi tarkoitetulla tavalla
kuvaileva.

Sitd vastoin ei ole osoitettu, ettd kyseisten muiden tavaroiden osalta, joilla kai-
killa on erityinen liikinnillinen, ravintotieteellinen tai dieettitarkoitus, valitus-
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lautakunta olisi pditellyt virheellisesti, ettd merkkii voitiin elinkeinotoiminnassa
kdyttid osoittamaan niiden tavaroiden kiyttotarkoitusta. Kantaja ei ole my6s-
kddn esittinyt mitddn tidsmallistd perustelua sen osoittamiseksi, ettd uuden elin-
voiman saaminen ei olisi yksi niiden tavaroiden kidyton tarkoituksista.

Niin ollen valituslautakunta on soveltanut virheellisesti asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, silti osin kuin kyse on ”lastenruoista” ja
”kivenniis- ja hiilihappovesistid”. Riidanalainen piitds on siksi kumottava nailtd
osin.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakobdan virbeellistd soveltamista
koskeva kanneperuste

Kantaja esittdid, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta on
esteend ainoastaan sellaisten merkkien rekisterdimiselle, joilta puuttuu erot-
tamiskyky. Kun kuitenkin otetaan huomioon edelldi sanan VITALITE deskrip-
tiivisyydesti esitetyt nikoékohdat, tiltd sanalta ei puutu erottamiskyky.

Ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin muistuttaa, ettd kuten asetuksen
N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdasta ilmenee, merkkii ei voida rekister6idid yhteison
tavaramerkiksi, jos yksikin kyseisessi sdiannoksessi luetelluista ehdottomista
hylkiysperusteista soveltuu merkkiin. Niin ollen merkkidi VITALITE ei voida
missddn tapauksessa rekisterdidd niitd tavaroita varten, joiden osalta valitus-
lautakunnan ei ole osoitettu soveltaneen virheellisesti asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohtaa.

”Lastenruokien” ja “kivenniis- ja hiilihappovesien” osalta on ainoastaan todet-
tava, ettd nyt esilli olevassa asiassa valituslautakunta on piitellyt asetuksen
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N:o0 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovellettavan VITALITE-merkkiin
silld perusteella, etti siihen sovelletaan saman kohdan c alakohtaa. Edelld on
kuitenkin jo todettu, etti sanalla VITALITE — vaikka se ymmirrettdisiin mer-
kityksessi “elinvoima” — viitataan ainoastaan epasuorasti kyseisten tavaroiden
kdyttotarkoitukseen, eiki silld siis kuvata niitd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Riidanalainen p4itos on ndin ollen kumottava myos siksi, ettd siind on sovellettu
virheellisesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ”lastenruo-
kien” ja “kivenniis- ja hiilihappovesien” osalta.

Tavaramerkin aiempaa rekistersintid koskeva kanneperuste

Kantajan viitteet

Kantajan mukaan valituslautakunnan olisi pitinyt ottaa huomioon se, ettd sana
VITALITE on rekisteroity tavaramerkiksi 15:ssd Euroopan valtiossa, joista 12 on
Euroopan unionin jisenvaltioita; lisiksi tiettyjen niiden valtioiden tavara-
merkkivirastojen virallisena kieleni on ranska.

Kantajan mukaan hylitessdin sellaisen tavaramerkin rekistersinnin, joka on jo
rekisteroity 12:ssa 15:std jdsenvaltiosta, virasto, joka on ainoa elin, joka voi
myontdd rekisterdinnin koko EU:n alueella suojattavalle tavaramerkille, on
loukannut tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatetta. Se on kantajan mukaan
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nidin toiminut vastoin siti tarkoitusta, joka ilmenee jisenvaltioiden tavara-
merkkilainsdiddiannon lihentdmisestd 21 piivini joulukuuta 1988 annetusta
neuvoston direktiivisti 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) ja erityisesti sen
seitsemannesti ja kahdeksannesta perustelukappaleesta.

Ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Aikaisemmin jadsenvaltioissa suoritetut rekistersinnit ovat seikka, joka voidaan
ainoastaan ottaa huomioon yhteisén tavaramerkkii rekistersitdessa, ilman etti se
olisi ratkaiseva (asia T-122/99, Procter & Gamble (saippuan muoto), tuomio
16.2.2000, Kok. 2000, s. II-265, 61 kohta). Valituslautakunnan ei siis voida
katsoa tehneen oikeudellista virhetti pelkistidn silli perusteella, etti se on
hylinnyt sellaisen merkin rekisterdinnin, joka on jo aiemmin rekistersity tietyissd
Euroopan maissa.

Lisdksi on huomattava, etti ne tietyissid ranskankielisissi maissa saadut rekiste-
rdinnit, joihin kantaja vetoaa, koskevat useimmiten kuviomerkkis, jossa sana
”vitalite” on kirjoitettu pienilld kirjaimilla kayttien erityistd kirjasintyylid ja
jossa timin sanan alkukirjain on muotoiltu erityiselli tavalla (Benelux-maat,
Monaco ja Sveitsi); ndin kyseinen merkki eroaa nyt kyseessi olevasta merkisti.
Lisdksi osa ndistd rekisterdinneistd koskee tavaroita, jotka ovat tiysin erilaisia
(Ranska, Monaco ja Benelux-maat) tai paiosin erilaisia (Sveitsi) kuin ne tavarat,
joita nyt esilld oleva asia koskee. Lisiksi tietyt rekistersinnit on saatu valtioissa,
jotka eivit kuulu Euroopan unioniin (Sveitsi ja Monaco), tai ajankohtana, jolloin
rekisterointimenettelyssi ei ennen rekisterdintia tutkittu ehdottomia rekistersin-
tiesteitd (Benelux-maat).

Lopuksi on katsottava, etti perustelu, joka koskee direktiivin 89/104/ETY
perustelukappaleiden loukkaamista, on perusteeton. Valituslautakunnan pii-
toksen pitevyyttd on tutkittava ainoastaan esilli olevassa asiassa merkityk-
sellisten oikeussddntdjen valossa eli tissi tapauksessa asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan b ja ¢ alakohdan valossa.
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Niin ollen timi kanneperuste on hylattava.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen ty6jirjestyksen 87 artiklan 3 koh-
dassa maiiritddn, ettd jos asiassa osa vaatimuksista ratkaistaan toisen asian-
osaisen ja osa toisen asianosaisen hyviksi, ensimmdiisen oikeusasteen
tuomioistuin voi mairitd oikeudenkiyntikulut jaettaviksi asianosaisten kesken.
Koska nyt kisiteltivini olevassa asiassa kantajan vaatimukset on hyviksytty
vain tiettyjen tavaroiden osalta, on syytd piittdd, ettd kantaja vastaa omista
oikeudenkiyntikuluistaan ja velvoitetaan lisiksi korvaamaan puolet vastaajan
oikeudenkiyntikuluista.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toi-
nen jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Sanan VITALITE rekisteroimisestd yhteison tavaramerkiksi 26.11.1999
tehty sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen
valituslautakunnan paitos (asia R 137/1999-2) kumotaan siltd osin kuin se
koskee seuraavia tavaroita: ”lastenruoat” ja kivenniis- ja hiilihappovedet”.
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2) Kanne hylitiin muilta osin.

3) Kantaja vastaa omista oikeudenkayntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaa-
maan puolet vastaajan oikeudenkiyntikuluista. Vastaaja vastaa oikeu-
denkiyntikulujensa toisesta puolesta.

Pirrung Potocki Meijj

Julistettiin Luxemburgissa 31 pdividni tammikuuta 2001.

H. Jung A. W. H. Meijj

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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