TUOMIO 8.7.2008 — ASIA T-160/07

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(toinen jaosto)

8 pdivand heindkuuta 2008 *

Asiassa T-160/07,

Lancome parfums et beauté & Cie SNC, kotipaikka Pariisi (Ranska), edustajanaan
asianajaja E. Baud,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamiehenddn A. Folliard-Monguiral,

vastaajana,

jossa muuna asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli

* Oikeudenkayntikieli: ranska.
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CMS Hasche Sigle, kotipaikka Kéln (Saksa),

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n toisen valituslautakunnan
26.2.2007 tekemdstd padtoksestd (asia R 231/2006-2), joka koskee CMS Hasche Siglen
ja Lancome parfums et beauté & Cie SNC:n vilistd mitdttomyysmenettelya,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja I. Pelikinova sekd tuomarit K. Jiirimée
(esittelevd tuomari) ja S. Soldevila Fragoso,

kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 7.5.2007
toimitetun kannekirjelmén,

ottaen huomioon ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 19.7.2007
toimitetun vastineen,

ottaen huomioon 19.2.2008 pidetyssd istunnossa esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja Lancoéme parfums et beauté & Cie SNC esitti 9.12.2002 yhteison tavaramerkin
rekisterdintia koskevan hakemuksen sisaimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavar-
amerkit ja mallit) (SMHV) yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna,
nojalla.

Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, on sanamerkki COLOR EDITION.

Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisterointid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilista luokitusta tavaramerkkien rekister6imisté varten koskevaan,
15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja
muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 3, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:
"Kosmeettiset tuotteet ja meikit”.
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Haettu tavaramerkki rekisterditiin 11.2.2004 ja julkaistiin Yhteison tavaramerkkileh-
dessd 19.4.2004-.

Asianajotoimisto Norton Rose Vieregge vaati 12.5.2004 sanamerkin COLOR EDITION
julistamista mitdttoméaksi asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja
saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan perusteella.

Mitédttomyysosasto hylkasi 21.12.2005 sanamerkin COLOR EDITION mitéttoméksi
julistamista koskevan vaatimuksen.

Norton Rose Viereggen sijaan tullut asianajotoimisto CMS Hasche Sigle teki 9.2.2006
valituksen mitéttomyysosaston pddtoksesta asetuksen N:o 40/94 57-62 artiklan
nojalla.

SMHV:n toinen valituslautakunta hyvaksyi valituksen 26.2.2007 tekemallddn paatok-
selld (jaljempéna riidanalainen pdatos).

Riidanalaisen péitoksen perustelut ovat seuraavat. Ensinnékin valituslautakunta totesi,
ettd CMS Hasche Siglen tekema valitus voitiin ottaa tutkittavaksi asetuksen N:o 40/94
55 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla, koska asetuksesta N:o 40/94 ei mistddn kéy
ilmi kantajan tekema ero oikeudenkéyntikelpoisuuden ja oikeussuojaintressin vélilld ja
koska asetuksen N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa pyritddn yleisen edun
mukaiseen tavoitteeseen, milld voidaan sen mukaan perustella sitd, ettd mahdolli-
simman laaja toimijoiden joukko voi tehdé tahdn artiklaan perustuvia mitattomaksi
julistamista koskevia vaatimuksia. Tdmin jilkeen valituslautakunta paétteli, ettd
sanamerkki COLOR EDITION oli asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢
alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvaileva siltd osin kuin yht&dltd sanojen “color” ja
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“edition” yhdistelmé ilmaisi viestin, jonka kohdeyleis6 ymmaérsi valittomadsti ja suoraan
viittaavan varisavyltddn erilaisten kosmeettisten tuotteiden ja meikkien valikoimaan, ja
toisaalta siltd osin kuin Kkilpailijat voivat kayttdad kyseisid ilmaisuja kuvaamaan
tuotteidensa tiettyja ominaisuuksia, ja niiden oli nédin ollen oltava vapaasti kédytettavissa.
Lopuksi valituslautakunta totesi, ettd koska kyseessa oleva sanamerkki oli kuvaileva,
siltd puuttui myos erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
nojalla.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen péétoksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

SMHYV vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkaa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
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Oikeudellinen arviointi

Kantaja esittdd kanteensa tueksi kolme kanneperustetta, jotka koskevat asetuksen N:o
40/94 55 artiklan 1 kohdan a alakohdan, 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 7 artiklan
1 kohdan b alakohdan rikkomista.

Ensimmdinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 55 artiklan 1 kohdan a
alakohdan rikkomista

Asianosaisten lausumat

Ensimmaisen kanneperusteen yhteydessé kantaja viittad, ettd ottaessaan tutkittavaksi
CMS Hasche Siglen tekemdn mitdttoméksi julistamista koskevan vaatimuksen, vaikka
viimeksi mainittu ei ollut osoittanut, etté silléd oli oikeussuojaintressi, valituslautakunta
rikkoi asetuksen N:o 40/94 55 artiklan 1 kohdan a alakohtaa.

Tamaén viitteen tueksi kantaja esittdd ensiksi, ettd valituslautakunta ei voinut todeta,
ettéd oikeussuojaintressin kisite sisiltyy implisiittisesti asetuksen N:o 40/94 55 artiklan
1 kohdan a alakohdan tekstiin. Kantajan mielesté tilla toteamuksella loukataan yleista
oikeusperiaatetta, jonka mukaan oikeussuojaintressin osoittamista edellytetdén
kaikissa vireille saatettavissa asioissa.
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Kaikkia vireille saatettavia asioita koskeva oikeussuojaintressin vaatimus johtuu
kantajan mukaan ensinnékin asetuksen N:o 40/94 menettelysdédnnoksistd. Kantaja
katsoo erityisesti, ettd koska oikeussuojaintressid koskeva vaatimus ei ilmene selkeésti
asetuksen N:o 40/94 55 artiklan 1 kohdan a alakohdan sanamuodosta, valituslauta-
kunnan olisi pitanyt asetuksen N:o 40/94 79 artiklan mukaisesti viitata jasenvaltioissa
sovellettaviin yleisiin oikeusperiaatteisiin. Kuitenkin kaikissa jasenvaltioissa poikkeuk-
setta asian voivat saattaa vireille ainoastaan ne, joilla on vaatimuksen hyviaksymista tai
hylkadmistd koskeva oikeutettu intressi. Toiseksi oikeussuojaintressida koskeva
vaatimus kaikissa vireille saatettavissa asioissa johtuu kantajan mukaan erityisesti
EY 230, EY 232 ja EY 236 artiklasta seké yhteis6jen tuomioistuimen ja ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuimen asiaan liittyvistd oikeuskaytdnnosta.

Toiseksi kantaja viittdd, ettd SMHV ei voinut katsoa, ettd yhteison oikeuskéytinto,
johon kantaja on vedonnut perustellakseen oikeussuojaintressid koskevaa vaatimusta,
ei kuulu tavaramerkkialaan vaan koskee pikemminkin muita aloja kuten maataloutta,
tulleja ja julkishallintoa. Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin on nimittdin asiassa
T-129/00, Procter & Gamble vastaan SMHV (Suorakulmainen tabletti, jossa on
upotekuvio), 19.9.2001 antamassaan tuomiossa (Kok. 2001, s. I1-2793, 12 kohta)
kantajan mukaan todennut, ettd oikeussuojaintressid edellytetddn asetuksen N:o 40/94
63 artiklan nojalla nostetun kanteen osalta. Kyseisessa artiklassa sdddetddn nimeno-
maan mahdollisuudesta saattaa valituslautakunnan pédtokset yhteisGjen tuomiois-
tuinten kasiteltavaksi.

Lisdksi kantaja huomauttaa, ettd kumoamiskanteita koskeva yhteis6jen tuomiois-
tuinten oikeuskdytdnto on sovellettavissa SMHV:hen ja ettd viimeksi mainitun on
noudatettava periaatteita, jotka koskevat oikeussuojaintressin vaatimusta asetuksen N:
0 40/94 63 artiklan nojalla nostetuissa kanteissa. Téltd osin SMHYV itse edellyttda
oikeussuojaintressid oikeutetun ja erityisen intressin muodossa vaatimuksen esittdjan
mitittomyysperusteita koskevan ilmoituksen yhteydessi (SMHV:n mitdttomyyso-
saston 3.5.2001 tekemé tavaramerkkid AROMATONIC koskeva péét0s).

Kolmanneksi kantaja korostaa, ettd oikeusuojaintressin olemassaolo edellyttad, ettd
riildanalainen toimi koskee mitdttomaksi julistamista koskevan vaatimuksen esittdjda
suoraan, erikseen ja henkilokohtaisesti.
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SMHYV vaatii timdn kanneperusteen hylkaédmista.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Ensimmadisen kanneperusteen yhteydessd ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimen
tehtdvdna on méarittas, edellyttadko mitdattomaksi julistamista koskevan vaatimuksen
tutkittavaksi ottaminen asetuksen N:0 40/94 55 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan
oikeussuojaintressin osoittamista. Tdmén vuoksi on analysoitava asetuksen N:o 40/94
55 artiklan 1 kohdan sanamuotoa, rakennetta seké tarkoitusta.

Asetuksen N:o 40/94 55 artiklan 1 kohdan a alakohdan sanamuodosta ilmenee
ensinndkin, ettd yhteison tavaramerkin mitéttoméksi julistamista koskevan vaati-
muksen, joka perustuu erityisesti kyseessé olevan tavaramerkin asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun kuvailevuuteen tai siihen, ettd siltd
puuttuu erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitetulla tavalla, voi esittdid SMHV:lle ”jokainen luonnollinen henkil6 tai
oikeushenkilo seka jokainen valmistajien, tuottajien, palvelujen tarjoajien, kauppiaiden
tai kuluttajien edustajien ryhmittymad, joka téhdn sovellettavan lainsddddnnén mukaan
voi esiintyd kantajana tai vastaajana oikeudenkdynneissd”. Asetuksen N:o 40/94
55 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ei siis lainkaan viitata minkéédnlaiseen
oikeussuojaintressiin.

Lisdaksi asetuksen N:o 40/94 55 artiklan 1 kohdan rakenteesta ilmenee, ettd
oikeussuojaintressid ei vaadita késiteltdvdnd olevassa asiassa kyseessé olevan kaltaisen
mitittomaéksi julistamista koskevan vaatimuksen yhteydessi. Kyseisen artiklan mukaan
ehdottomiin mitéttomyysperusteisiin ja suhteellisiin mitdttomyysperusteisiin perus-
tuvia mitdttoméksi julistamista koskevia vaatimuksia on nimittdin késiteltava eri
tavalla.
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Nidin ollen asetuksen N:o 40/94 55 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, joka koskee
erityisesti ehdottomaan mitdttomyysperusteeseen perustuvia mitdttomaksi julista-
mista koskevia vaatimuksia, ei mainita, kuten edelld 21 kohdassa on tuotu esiin,
vaatimusta siitd, ettd mitdttoméksi julistamista koskevan vaatimuksen esittdjan olisi
osoitettava oikeussuojaintressin olemassaolo. Siiné edellytetddn enintddn, ettd mitét-
tomaiksi julistamista koskevan vaatimuksen esittdd luonnollinen henkil6 tai oikeush-
enkil6 tai ryhmittyma4, joka voi esiintyd kantajana tai vastaajana oikeudenkéynnissa.

Sen sijaan asetuksen N:o 40/94 55 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa, joka koskee
suhteelliseen mitdttomyysperusteeseen perustuvia mitdttoméksi julistamista koskevia
vaatimuksia, sdddetddn, ettd nditd vaatimuksia voivat esittdd ainoastaan tavaramerkkien
tai aikaisempien oikeuksien haltijat seké tavaramerkkien haltijoiden tai aikaisempia
oikeuksia kayttdiméidn oikeutettujen henkildiden valtuuttamat kayttoluvan haltijat.
Toisin sanoen ainoastaan henkiloiden, joilla on oikeussuojaintressi, sallitaan esittda
asetuksen N:0 40/94 55 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuja mitattomaksi
julistamista koskevia vaatimuksia.

Asetuksen N:o 40/94 55 artiklan 1 kohdan rakenteesta ilmenee siis, ettéd lainsdétdjan
tarkoituksena on ollut sallia jokaisen luonnollisen henkilon tai oikeushenkilon ja
jokaisen ryhmittymaén, joka voi esiintyd kantajana tai vastaajana oikeudenkéynnissd,
esittdd ehdottomiin mitdttomyysperusteisiin perustuvia mitattoméksi julistamista
koskevia vaatimuksia, vaikka se on nimenomaisesti rajoittanut suhteellisiin mitétto-
myysperusteisiin perustuvien mitdttomaksi julistamista koskevien vaatimusten esitté-
jien piirid.

Tétd analyysid tukee lisdksi kyseisten sddnnosten teleologinen tulkinta. Nimittdin
suhteellisista hylkdysperusteista poiketen, joilla suojellaan ainoastaan tiettyjen
aikaisempien oikeuksien haltijoiden yksityisid intressejd, asetuksen N:0 40/94 7 artiklan
1 kohdassa luetellut ehdottomat hylkdysperusteet perustuvat erilaisiin yleistd etua
koskeviin tavoitteisiin (ks. vastaavasti asia C-329/02 P, SAT.1 v. SMHYV, tuomio
16.9.2004, Kok. 2004, s. 1-8317, 25 kohta). Néiden yleisten etujen mahdollisimman
lagjan suojelun takaamiseksi mahdollisimman laajan toimijoiden joukon on voitava
tuoda esiin ehdottomat hylkdysperusteet. Tadmén vuoksi asetuksen N:o 40/94
55 artiklan 1 kohdan a alakohdassa vaaditaan ainoastaan, ettd mitdttomaksi julistamista
koskevan vaatimuksen esittdjdlla on oikeushenkil6llisyys tai ettd timé voi esiintyé
kantajana tai vastaajana oikeudenkdynneissd, mutta siiné ei edellytetd, ettd viimeksi
mainittu osoittaa, ettd silld on oikeussuojaintressi.
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Kantajan esittdméit argumentit eivit saata kyseenalaiseksi tata analyysid. Mité yhtéélta
tulee argumenttiin, jonka mukaan oikeussuojaintressia koskeva vaatimus seuraa
asetuksen N:o 40/94 55 artiklan 1 kohdan a alakohdasta, luettuna yhdessa 79 artiklan
kanssa, on muistutettava, ettd viimeksi mainitussa sddnnoksessa sdddetéddn, ettéd jos
kyseisessé asetuksessa tai soveltamisasetuksissa ei sdddetd menettelystd, SMHV:n on
otettava huomioon jasenvaltioissa asiassa yleisesti hyviksytyt periaatteet. On kuitenkin
todettava, ettd asetuksen N:o 40/94 55 artiklan 1 kohdan a alakohta on asetuksen N:o
40/94 79 artiklassa tarkoitettu menettelysdadnndgs, jota sovelletaan asetuksen N:o 40/94
51 artiklassa tarkoitettuihin ehdottomiin mitdttomyysperusteisiin perustuviin mitét-
tomaiksi julistamista koskeviin vaatimuksiin. Koska kyseinen menettelysdédnnos ei ole
episelvd, asetuksen N:o 40/94 79 artiklaa ei voida soveltaa kasiteltdviand olevassa
asiassa.

Lisédksi vaikka kyseistd artiklaa olisi voitu soveltaa kasiteltdvind olevassa asiassa, on
korostettava, ettd kantaja ei ole milldédn tavalla osoittanut, ettd, kuten se vaittdd, asian
saattaminen vireille on mahdollista kaikissa jasenvaltioissa poikkeuksetta niille, joilla
on viitteen hyviksymistd tai hylkddmistd koskeva oikeutettu intressi. Kantaja on
nimittdin rajoittunut kirjelmissdédn viittaamaan Ranskan lainsddddntoon ja erityisesti
Ranskan tavaramerkkilainsaddantoon.

Niin ollen asetuksen N:o 40/94 79 artiklaa koskeva kantajan argumentti on hyléttava.

Mité toisaalta tulee muihin kantajan esittdmiin argumentteihin, joiden mukaan EY 230,
EY 232 ja EY 236 artiklaan liittyvé oikeuskdytiant6, mukaan lukien oikeuskaytdnto, joka
koskee vaatimusta siitd, ettd toimen on koskettava kantajaa suoraan ja erikseen, on
sovellettavissa esilld olevassa asiassa, on syytd huomauttaa SMHV:n tapaan, ettd
kyseinen oikeuskaytinto ei ole kisiteltdvand olevassa asiassa merkityksellistd suoraan
eikd analogisesti.
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Ensinnékaén EY 230, EY 232 ja EY 236 artiklaa ei voida soveltaa késiteltavdnd olevassa
asiassa. EY 230 ja EY 232 artikla koskevat nimittdin kumoamis- ja laiminlyontikanteita,
jotka kohdistuvat niiden toimielinten toimiin tai laiminlyonteihin, jotka luetellaan
tyhjentévasti kyseisissé artikloissa, joissa ei mainita SMHV:t4, ja EY 236 artikla koskee
henkil6storiitoja.

Toiseksi EY 230, EY 232 ja EY 236 artiklassa tarkoitetut kanteet ovat tuomioistuimessa
nostettavia kanteita, kun taas asetuksen N:o 40/94 55 artiklan 1 kohdan a alakohdassa
sdddetty mitdttomaksi julistamista koskeva vaatimus, joka on tehtivd SMHV:lle,
kuuluu hallinnolliseen menettelyyn. Téltd osin viittaus edelld 16 kohdassa mainittuun
upotekuviolla varustettua suorakulmaista tablettia koskevassa asiassa annettuun
tuomioon (12 kohta) ei ole merkityksellinen, koska kyseinen tuomio koskee kanteita,
jotka on nostettu SMHV:n valituslautakuntien péétoksistd yhteis6jen tuomioistuimissa
asetuksen N:o 40/94 63 artiklan nojalla.

Mita lopuksi tulee viittaukseen, joka koskee SMHV:n mitdttomyysosaston 3.5.2001
tekeméd tavaramerkkia AROMATONIC koskevaa padtostd, on huomattava, ettd
yhteison tavaramerkin mitattomaksi julistamista koskevat péaiatokset, jotka SMHV:n
elinten on tehtdvé asetuksen N:o 40/94 nojalla, kuuluvat sidotun toimivallan eivétka
vapaan harkintavallan piiriin. Néin ollen valituslautakuntien paatosten laillisuutta on
arvioitava yksinomaan tdmén asetuksen nojalla, sellaisena kuin yhteisdjen tuomiois-
tuimet ovat sitd tulkinneet, eika SMHV:n aikaisemman péitoksentekokéytannon
pohjalta (ks. analogisesti asia T-106/00, Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE),
tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. I1-723, 66 kohta).

Sitd paitsi edella mainitusta paatoksestd ei voida pédtelld, ettd EY 230, EY 232 ja
EY 236 artiklan nojalla nostettujen kanteiden tutkittavaksi ottamiseen liittyvad
oikeuskéytdntod voidaan soveltaa asetuksen N:o 40/94 55 artiklan 1 kohdan a
alakohdan nojalla SMHV:lle esitettyjen mitdttomaksi julistamista koskevien vaati-
musten tutkittavaksi ottamiseen. Kyseisessd padtoksessd, kuten SMHV on kirjelmis-
sddn todennut, mitdttomyysosastolle esitetyssd kysymyksessd oli nimittéin kyse siité,
puuttuiko mitdttomaéksi julistamista koskevalta vaatimukselta kohde sen vuoksi, etté
tavaramerkki, johon vaatimus kohdistui, oli vedetty markkinoilta. Kyseista pa&tost ei
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siis voida tulkita niin, ettd siind tunnustetaan, ettd oikeussuojaintressin osoittaminen on
valttdmatontd mitdttoméksi julistamista koskevaa vaatimusta esitettdessé.

Kun otetaan huomioon edelld esitetty ja se, ettei ole kiistetty sitd, ettd CMS Hasche Sigle
voidaan rinnastaa oikeushenkil66n, on todettava, ettd valituslautakunta on perustel-
lusti katsonut, ettd CMS Hasche Siglen esittdméd mitdttomaksi julistamista koskeva
vaatimus voidaan ottaa tutkittavaksi.

Niin ollen ensimmédinen kanneperuste on hylattéva perusteettomana.

Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:0 40/94 7 artikian 1 kohdan c alakohdan
rikkomista

Asianosaisten lausumat

Toisen kanneperusteen yhteydessé kantaja vaittad ensiksi, ettéd valituslautakunta ei ole
ottanut huomioon suggestiivisen tai mielikuvia herédttdvan tavaramerkin, jota voidaan
sangen hyvin suojella, ja toisaalta kuvailevan tavaramerkin vélistd eroa. Sanojen ”color”
ja "edition” yhdistelmé ei sen mukaan ilmaise viestid, jonka kohdeyleis6 ymmartda
vélittomadsti ja suoraan, eikd se siis ole kuvaileva. Tavaramerkki COLOR EDITION
viittaa ainoastaan epdsuorasti niiden tavaroiden tiettyihin ominaisuuksiin, joita varten
tavaramerkkid haettiin.

Toiseksi kantaja korostaa, ettd tavaroiden, joita varten tavaramerkkid haettiin,
ominaisuuksien, sisdllon ja luonteen péitteleminen ilmaisuista "color” ja “edition”
vaatii dlyllistd ponnistelua. Kantajan mukaan oikeuskdytdnnostd kuitenkin ilmenee,
ettd tavaramerkkid on pidettava pelkistadn suggestiivisena eikd kuvailevana silloin, kun
kohdeyleisoltd vaaditaan dlyllista ponnistelua suggestiivisen tai emotionaalisen viestin
kadntamiseksi rationaaliseksi tiedoksi. Késiteltdvina olevassa asiassa, kuten mitétto-
myysosasto on 21.12.2005 tekeméssddn péadatoksessd kantajan mukaan katsonut,
ilmaisujen ”color” ja "edition” yhteenliittdminen ei ole tavanomaista eikd ilmeists,

II - 1747



39

41

TUOMIO 8.7.2008 — ASIA T-160/07

silld ei ole selvdd, tarkoitetaanko silld tavaroita, joita tarjotaan vérillisessd pakkauksessa,
jotka siséltévat vérid vai joiden tarkoituksena on antaa varia.

SMHYV vaatii timén kanneperusteen hylkdamista.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan rekister6imattd jatetadn
“tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeista tai merkinndista,
joita voidaan elinkeinotoiminnassa kéyttdd osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia,
laatua, méarad, kayttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd alkuperdd, tavaroiden
valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai
palvelujen ominaisuuksia”.

Oikeuskiytinnostd ilmenee, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢
alakohdassa tarkoitetaan sellaisia merkkejd ja merkint6jd, joita voidaan kohdeyleisén
nakokulmasta katsottuna normaalisti kiyttdd joko suoraan tai mainitsemalla tavaran tai
palvelun oleellinen ominaisuus kuvailtaessa rekisterdintihakemuksen kohteena olevaa
tavaraa tai palvelua (ks. asia T-316/03, Miinchener Riickversicherungs-Gesellschaft v.
SMHYV (MunichFinancialServices), tuomio 7.6.2005, Kok. 2005, s. I1-1951, 26 kohta;
asia T-19/04, Metso Paper Automation v. SMHV (PAPERLAB), tuomio 22.6.2005, Kok.
2005, s. 11-2383, 24 kohta oikeuskaytantoviittauksineen ja asia T-207/06, Europig v.
SMHV (EUROPIG), 26 kohta, ei vield julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
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Téstd seuraa, ettd merkin kuuluminen kyseisessd sdédnnoksesséd tarkoitetun kiellon
alaan edellyttdd, ettd merkin ja niiden tavaroiden tai palvelujen valill4, joita varten
rekisterointid haetaan, on olemassa riittdvin suora ja konkreettinen yhteys, jotta
kohdeyleis6 voi heti ja ilman lisépohdintoja havaita kyseessd olevan tavaroiden ja
palvelujen tai jonkin niiden ominaisuuden kuvailun (ks. edella 41 kohdassa mainittu
asia PAPERLAB, tuomion 25 kohta oikeuskaytantoviittauksineen ja edelld 41 kohdassa
mainittu asia EUROPIG, tuomion 27 kohta).

Lisédksi tavaramerkki, joka koostuu osista, joista jokainen kuvailee niiden tavaroiden tai
palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisterdintid on haettu, itsekin kuvailee ndiden
tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c
alakohdassa tarkoitetulla tavalla, paitsi jos on olemassa havaittavissa oleva ero
haettavan tavaramerkin ja niiden osien, joista se muodostuu, pelkdn summan valilla.
Tamad edellyttad sitd, ettd sen takia, ettd yhdistelméd on tavanomaisesta poikkeava
kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta, haettu tavaramerkki luo vaikutelman, joka on
riittdvdn kaukana siitd vaikutelmasta, joka syntyy sen muodostavien osien vélittimien
ilmausten pelkdstd yhdistamisestd (ks. edelld 41 kohdassa mainittu asia PAPERLAB,
tuomion 27 kohta oikeuskéytantoviittauksineen).

On myo6s muistettava, ettd merkin kuvailevuutta voidaan arvioida vain suhteessa
yhtdaltd siihen, miten kohdeyleis6 kasittdd merkin, ja toisaalta kyseessd oleviin
tavaroihin tai palveluihin (ks. edelld 41 kohdassa mainitut asia MunichFinancialSer-
vices, tuomion 26 kohta ja asia EUROPIG, tuomion 30 kohta).

Késiteltavand olevassa asiassa on kyse kosmeettisista tuotteista ja meikeistd, joita kaikki
kuluttajat voivat ostaa. Kohdeyleisé on siis tavanomaisesti valistunut, kohtuullisen
tarkkaavainen ja huolellinen yleis6 (asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002, Kok.
2002, s. I-5475, 59 ja 63 kohta ja asia T-281/02, Norma Lebensmittelfilialbetrieb v.
SMHYV (Mehr fir Thr Geld), tuomio 30.6.2004, Kok. 2004, s. I1I-1915, 27 kohta). Koska
rekisterdity sanamerkki lisaksi muodostuu kahdesta englanninkielisestd sanasta,
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kohdeyleis6 on péadasiassa englanninkielinen tai muunkin kielinen yleiso, joka osaa
riittdvasti englannin kielta (ks. vastaavasti asia T-320/03, Citicorp v. SMHV (LIVE
RICHLY), tuomio 15.9.2005, Kok. 2005, s. [1-3411, 76 kohta).

Niin ollen on tarkasteltava, onko kyseisen yleison ndkokulmasta olemassa riittdvan
suora ja konkreettinen suhde merkin COLOR EDITION ja niiden tavaroiden vililla,
joita varten rekisterdintid on haettu.

Téltd osin on korostettava, ettd englanninkielinen sana “color” ilmaisee vérid tai
vdrisdvya ja sitd kdytetddn usein kosmetiikan alalla osoittamaan tavaroiden kaytto-
tarkoitusta tai ominaisuuksia. Sana "edition” ei viittaa ainoastaan kirjallisuuden tai
lehdiston maailmaan vaan tarkoittaa myos, kuten valituslautakunta on korostanut,
tuotevalikoimaa yhdessa tai useammassa versiossa tai muodossa. Aivan kuten ilmaisua
“color”, my®0s sitd kaytetddn kosmetiikka-alalla.

Niin ollen on syytd katsoa, ettd merkki COLOR EDITION koostuu yksinomaan
merkinnoistd, joita voidaan kéyttdd osoittamaan kyseessd olevien tavaroiden tiettyjd
ominaisuuksia. Kuten valituslautakunta on korostanut, kyseinen merkki ilmaisee
viestin, jonka kohdeyleis6 ymmartdd suoraan ja vilittomaésti eli ettd kysymys on eri
vérisdvya olevien kosmeettisten tuotteiden tai meikkien valikoimasta.

Lisdksi on korostettava, ettd ilmaisujen "color” ja "edition” yhteenliittiminen ei ole
rakenteeltaan tavanomaisesta poikkeavaa vaan yleistd englannin kielen sananmuodos-
tussadntojen perusteella. Haettu tavaramerkki ei siis luo kohdeyleison keskuudessa
vaikutelmaa, joka on riittdvan kaukana tavaramerkin muodostavien sanojen pelkin
rinnakkain asettamisen synnyttdmésté vaikutelmasta muuttaakseen sen merkitysta tai
ulottuvuutta. Néin ollen on todettava valituslautakunnan tapaan, ettd kyseisen viestin
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ymmaértidmiseksi ei vaadita mitddn élyllistd ponnistelua ja ettéd pelkké kyseessd olevien
sanojen asettaminen rinnakkain ei muuta merkin yksittdisten osien kuvailevuutta.

Téstd seuraa, ettd kokonaisuutena tarkasteltuna sanamerkin COLOR EDITION ja
niiden tavaroiden vililld, joita silld tarkoitetaan, on riittdvan suora ja konkreettinen
suhde. Valituslautakunta on siis perustellusti paétellyt, ettd se on asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvaileva. Toinen kanneperuste
on ndin ollen hyldttavéd perusteettomana.

Koska asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdasta selvisti ilmenee, ettd merkkia ei voida
rekister6idd yhteison tavaramerkiksi, jos yksikin téssd sddnnoksessd mainituista
ehdottomista hylkdysperusteista on sovellettavissa (asia C-104/00 P, DKV v. SMHYV,
tuomio 19.9.2002, Kok. 2002, s. I-7561, 29 kohta ja edelld 41 kohdassa mainittu asia
EUROPIG, tuomion 45 kohta), kantajan esittimdd kolmatta kanneperustetta, joka
koskee kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista, ei ole enda syyta
tutkia.

Kaikesta edelld esitetystd seuraa, ettd kanne on hyldttiva kokonaisuudessaan.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hévidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hédvinnyt asian, se on
velvoitettava korvaamaan oikeudenkdyntikulut SMHV:n vaatimusten mukaisesti.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylitdan.

2) Lancome parfums et beauté & Cie SNC vastaa omista oikeudenkéyntikuluis-
taan, ja se velvoitetaan korvaamaan sisimarkkinoiden harmonisointiviraston
(tavaramerkit ja mallit) oikeudenkiyntikulut.

Pelikanova Jurimée Soldevila Fragoso

Julistettiin Luxemburgissa 8 pdivina heindkuuta 2008.

E. Coulon I. Pelikdnova

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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