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24 péivand toukokuuta 2012*

Muutoksenhaku — Yhteison tavaramerkki — Ehdoton hylkdysperuste —
Erottamiskyvyn puuttuminen — Punanauhaisen suklaapupun muodosta muodostuva
kolmiulotteinen merkki
Asiassa C-98/11 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussadnnon 56 artiklaan perustuvasta valituksesta,
joka on pantu vireille 28.2.2011,

Chocoladefabriken Lindt & Spriingli AG, kotipaikka Kilchberg (Sveitsi), edustajanaan Rechtsanwalt
R. Lange,

valittajana,
ja jossa vastapuolena on

sisaimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asiamiehendin G.
Schneider,

vastaajana ensimmadisessd oikeusasteessa,
UNIONIN TUOMIOISTUIN (neljas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J.-C. Bonichot sekéd tuomarit A. Prechal, K. Schiemann
(esittelevd tuomari), C. Toader ja E. JaraSitnas,

julkisasiamies: V. Trstenjak,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies L. Hewlett,

ottaen huomioon kirjallisessa késittelyssa ja 2.2.2012 pidetyssa istunnossa esitetyn,
péatettyadn julkisasiamiestd kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkéyntikieli: saksa.
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tuomion

Chocoladefabriken Lindt & Spriingli AG (jaljempédna Lindt) vaatii valituksellaan kumottavaksi unionin
yleisen tuomioistuimen asiassa T-336/08, Chocoladefabriken Lindt & Spriingli vastaan SMHV
(punanauhaisen suklaapupun muoto), 17.12.2010 antaman tuomion (jiljempdnd valituksenalainen
tuomio), jolla hyldttiin Lindtin nostama kumoamiskanne sisémarkkinoiden harmonisointiviraston
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljannen valituslautakunnan 11.6.2008 tekemistd péatoksestd (asia
R 1332/2005-4), joka koskee Lindtin hakemusta punanauhaisen suklaapupun muodosta muodostuvan
kolmiulotteisen merkin rekisterdimiseksi yhteison tavaramerkiksi.

Asiaa koskevat oikeussdinnot

Tassd asiassa sovelletaan yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) saannoksia.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkejd, joilta puuttuu
erottamiskyky, ei rekisteroida.

Kyseisen asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaan asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ei sovelleta,
jos tavaramerkki on kéytossd tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joille
rekisterdintid haetaan.

Asian tausta

Lindt teki 18.5.2004 yhteison tavaramerkin rekisterdintia koskevan hakemuksen SMHV:lle asetuksen
N:o 40/94 perusteella. Tavaramerkki, jonka rekisterdintia haettiin, on alla kuvattu kolmiulotteinen
merkki, joka esittdd punanauhaisen suklaapupun muotoa ja joka hakemuksessa olevan kuvauksen
mukaan on punaisen, kullan ja ruskean varinen:

Tavarat, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta
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tavaramerkkien rekister6imista varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena
kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 30 ja ne vastaavat seuraavaa
kuvausta: ”Suklaa ja suklaatuotteet”.

SMHV:n tutkija hylkasi 14.10.2005 tehdylla paatokselld yhteison tavaramerkin rekisterdintihakemuksen
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella, koska hén katsoi, ettd asianomainen
merkki ei ole erottamiskykyinen. Hidnen mukaansa rekisterdintihakemuksen kohteena oleva
tavaramerkki ei myoskddn ole kaytossd tullut erottamiskykyiseksi kyseisen asetuksen 7 artiklan
3 kohdan mukaisesti, koska esitetty selvitysaineisto koski yksinomaan Saksaa.

Lindt valitti 10.11.2005 SMHV:n tutkijan péaatoksesta SMHV:ssa.

SMHV:n neljas valituslautakunta hylkési valituksen 11.6.2008 tekemallddn padtoksellda. Se katsoi
lahinng, ettei yksikddn rekisterointihakemuksen kohteena olevan tavaramerkin muodostavista
osatekijoistd eli muoto, kullanvérinen foliopaperi ja punainen nauha, jossa on pieni kello, tehneet
erikseen tai yhdessd tarkasteltuina merkistd erottamiskykyistd muihin kyseessd oleviin tuotteisiin
verrattuna. Valituslautakunnan mukaan puput kuuluvat tyypillisiin muotoihin, joita suklaatuotteilla voi
erityisesti péasidisen aikaan olla. Valituslautakunnan mukaan rekisterdintihakemuksen kohteena
olevalta tavaramerkiltd puuttuu ndin ollen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettu erottamiskyky koko Euroopan unionin alueella, koska ei ole mitddn syytd olettaa, ettd
Saksassa tai Itdvallassa olevat kuluttajat ymmartdisivdt asianomaisen muodon eri tavalla kuin muissa
jasenvaltioissa olevat kuluttajat.

SMHV:n neljés valituslautakunta katsoi lisdksi, ettd koska Lindtin toimittamat asiakirjat koskivat
yksinomaan Saksaa, niiden perusteella ei voitu paitelld, ettd rekisterdintihakemuksen kohteena oleva
tavaramerkki oli asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti tullut kaytossa
erottamiskykyiseksi kaikkien kyseessa olevien tavaroiden osalta koko Euroopan unionin alueella.

Oikeudenkidyntimenettely unionin yleisessd tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

Lindt nosti yhteisdjen ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 18.8.2008
toimittamallaan kannekirjelmilla kanteen SMHV:n 11.6.2008 tekemaistd péaatoksestd ja vetosi kahteen
kanneperusteeseen, joista ensimmadinen koski asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
rikkomista ja toinen kyseisen asetuksen 7 artiklan 3 kohdan rikkomista.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi ensimmadisestd kanneperusteesta, ettd rekisteréintihakemuksen
kohteena oleva tavaramerkki muodostuu kolmesta osatekijastd eli istuvan pupun muodosta,
kullanvarisestd foliopaperista, johon suklaapupu on kédritty, ja pliseeratusta punaisesta nauhasta, johon
on kiinnitetty pieni kello, ja tutki sen jdlkeen kutakin ndistd osatekijoista niiden mahdollisen
erottamiskyvyn kannalta ennen kyseisen tavaramerkin kokonaisarviointia.

Unionin yleinen tuomioistuin hyviksyi SMHV:n neljannen valituslautakunnan istuvan tai kyyristyneen
pupun muotoa koskevat toteamukset ja katsoi valituksenalaisen tuomion 34 kohdassa, ettd kyseistd
muotoa voidaan pitdd suklaapupujen tyypillisend muotona, minka vuoksi se ei ole erottamiskykyinen.

Unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 38 kohdassa kullanvarisesta
foliopaperista, ettd suklaapupu, jota Lindt pitdd kaupan, ei ole ainoa kullanvdriseen foliopaperiin
kadritty pupu, ja se muistutti valituksenalaisen tuomion 39 kohdassa, ettd mahdollinen omaperdisyys ei
riitd erottamiskyvyn osoittamiseen.

Pliseeratusta punaisesta nauhasta, joka on solmittu rusetiksi ja jossa on pieni kello, unionin yleinen

tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 44 kohdassa, ettd asiakirja-aineistossa ei ole mitdan,
milla SMHV:n neljannen valituslautakunnan tai kyseisen viraston tutkijan — joka oli todennut, ettd on
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tavanomaista koristella suklaaeldimet tai niiden pakkaukset rusetein, nauhoin ja kelloin, minké vuoksi
pienet kellot ja rusetit ovat tavanomaisia osatekijoitd suklaaeldimissd — arvioinnit voitaisiin asettaa
kyseenalaisiksi.

Unionin yleinen tuomioistuin katsoi rekisterdintihakemuksen kohteena olevan tavaramerkin
kokonaisarvioinnista valituksenalaisen tuomion 48 kohdassa, ettd muodon, virien ja pliseeratun
nauhan, jossa on pieni kello, yhdistelmdn ominaispiirteet eivit ole riittdvdn etddlla niiden
perusmuotojen ominaispiirteistd, joita kdytetddn usein suklaan ja suklaatuotteiden ja
tasméllisemmin todettuna suklaapupujen pakkauksissa. Ne eivdt ndin ollen ole luonteeltaan
sellaisia, ettd kohdeyleiso painaisi se mieleensd kaupallisen alkuperdn osoittajina. Istuvan pupun
muotoinen kullanvéirinen pakkaus, jossa on pliseerattu punainen nauha ja pieni kello, ei nimittdin
poikkea merkittavasti asianomaisten tuotteiden pakkauksista, joita kéytetddn tavanomaisesti
lilke-eldméssd, minkd vuoksi ne tulevat luonnostaan mieleen kyseisten tuotteiden tyypillisend
pakkausmuotona.

Valituksenalaisen tuomion 49 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin totesi, ettd graafiset osatekijét
ja erityisesti silmit, viikset ja képédldt eivat myoskdadn merkitse sitd, ettd asianomainen merkki
voitaisiin suojata, kuten SMHV:n neljas valituslautakunta perustellusti totesi. Kyseessd ovat
tavanomaiset tekijit, joita kaikissa suklaapupujen muodoissa yleensd on, eivitkd ne ole
taiteelliselta tasoltaan sellaisia, ettd kuluttaja voisi ymmartda ne asianomaisten tuotteiden alkuperén
osoittajaksi.

Valituksenalaisen tuomion 51 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin totesi, ettd Lindt ei ollut
onnistunut asettamaan kyseenalaiseksi yleisesti tunnettujen tai SMHV:n toteamien tosiseikkojen
paikkansapitavyyttd eikd ndyttdméén toteen, ettd rekisterdintihakemuksen kohteena oleva tavaramerkki
olisi erottamiskykyinen ominaispiirteidensd vuoksi.

Valituksenalaisen tuomion 59 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin katsoi ndin ollen, ettd SMHV:n
neljas valituslautakunta oli katsonut perustellusti, ettd rekisterdintihakemuksen kohteena olevalla
tavaramerkilld ei ole asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua
erottamiskykyd. Taman vuoksi se hylkési ensimmaisen kanneperusteen.

Toisen kanneperusteen yhteydessa unionin yleinen tuomioistuin hylkasi valituksenalaisen tuomion 67
kohdassa Lindtin argumentin, jonka mukaan péaasidissuklaapupu on Saksan ulkopuolella varsin
tuntematon, minkd vuoksi se on ominaispiirteidenséd vuoksi erottamiskykyinen muissa jdsenvaltioissa.
Unionin yleisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan on yleisesti tunnettua, ettd erityisesti paésidisen
aikaan myytavit suklaapuput eivit ole tuntemattomia Saksan ulkopuolella.

Unionin yleinen tuomioistuin katsoi ndin ollen valituksenalaisen tuomion 68 kohdassa, etti on
oletettava, ettd painvastaista osoittavien konkreettisten seikkojen puuttuessa
rekisterdintihakemuksen kohteena oleva tavaramerkki, joka muodostuu kolmiulotteisesta merkistd,
tuo kuluttajan mieleen saman vaikutelman koko wunionissa, minkd vuoksi siltd puuttuu
erottamiskyky koko unionin alueella.

Valituksenalaisen tuomion 69 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin katsoi, ettd kyseisen tavaramerkin
on siis pitdnyt tulla kédytossa erottamiskykyiseksi koko unionissa, jotta se voidaan rekisterdidéd asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan perusteella.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 70 kohdassa, ettd vaikka Lindt osoittaisi,
ettd asianomainen merkki on tullut kéytossd erottamiskykyiseksi sen mainitsemissa kolmessa
jasenvaltiossa eli Saksassa, Itdvallassa ja Yhdistyneessd kuningaskunnassa, sen toimittamilla asiakirjoilla
ei voida esittdd todisteita siité, ettd kyseinen merkki oli tullut erottamiskykyiseksi kaikissa jasenvaltioissa
asianomaisen tavaramerkin rekisterdéintihakemuksen tekopéiviana.
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Téssd tilanteessa unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 71 kohdassa, ettei ollut
tarpeen tutkia sitd, osoitettiinko asiakirjoilla todella se, ettd asianomainen merkki oli tullut kaytossa
erottamiskykyiseksi Lindtin mainitsemissa kolmessa jdsenvaltiossa, koska tdmai ei riittdisi osoittamaan
sitd, ettd timd merkki oli tullut kaytosséa erottamiskykyiseksi koko unionissa.

Tamén vuoksi unionin yleinen tuomioistuin hylkdsi myos toisen kanneperusteen kokonaisuudessaan.

Asianosaisten vaatimukset

Lindt vaatii valituksellaan, ettd unionin tuomioistuin kumoaa valituksenalaisen tuomion ja velvoittaa
SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

SMHV vaatii, ettd unionin tuomioistuin hylkdda valituksen ja velvoittaa Lindtin korvaamaan
oikeudenkayntikulut.

Valitus

Lindt vetoaa valituksensa tueksi kahteen valitusperusteeseen, joista ensimmadinen koskee asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista ja toinen kyseisen asetuksen 7 artiklan 3 kohdan
rikkomista.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskeva ensimmdinen valitusperuste

Asianosaisten lausumat

Valittaja moittii unionin yleistd tuomioistuinta siitd, ettd tdm&d katsoi, ettd asianomainen
kolmiulotteinen merkki ei ole erottamiskykyinen, ja ettd tdmd perusti analyysinsé SMHV:n
arviointeihin, jotka ovat sen mukaan vain epamaérdisia otaksumia.

Valittaja kritisoi unionin yleistd tuomioistuinta siitd, ettd tdma& totesi valituksenalaisen tuomion 29
kohdassa seuraavaa:

"Valituslautakunta katsoi ensinndkin istuvan tai kyyristyneen pupun muodosta, ettd SMHV:n
hallintomenettelyyn kuuluvista asiakirjoista ilmenee, ettd puput kuuluvat suklaan tai suklaatuotteiden
tyypillisiin ~ muotoihin  erityisesti pédsidisen aikaan, mistd asianosaiset ovat yksimielisia.
Valituslautakunta ulottaa toteamuksensa paitsi Saksaan ja Itdvaltaan myds unionin muihin
jasenvaltioihin.”

Valittajan mukaan tdmd SMHV:n vidite on pelkkd otaksuma, jonka valittaja nimenomaisesti kiisti
SMHV:lle 6.7.2007 jattimaéssddn kirjelméssd. Valittajan mukaan SMHV:n ja unionin yleisen
tuomioistuimen olisi pitdnyt tarkastella tdtd analyysid harjoittaakseen asianmukaisesti asetuksen
N:o 40/94 mukaista valvontaansa.

Se Kkiistdd niin ikddn pddtelmédn, johon unionin yleinen tuomioistuin péadtyi valituksenalaisen
tuomion 38 kohdassa ja jonka ~mukaan kullanvirisen foliopaperin  kdyttdminen
padsidissuklaapupuissa on tavanomaista markkinoilla. Valittaja huomauttaa, ettd on todettu, ettd
on olemassa ainoastaan kolme muuta tuotetta, jotka on kadritty kullanvériseen foliopaperiin. Sen
mukaan kaksi ndistd tuotteista on markkinoilla vain siksi, ettd se on sallinut timén. Ndin védhdinen
tuotemédrd ei sen mukaan voi johtaa pédidtelméédn siitd, ettd asianomainen ominaispiirre on
tavanomainen markkinoilla. Tédtd koskeva oikeudellinen arviointi on valittajan mukaan niin ollen
virheellinen.
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Valittaja muistuttaa, ettd unionin tuomioistuimen oikeuskdytinnon mukaan tavaramerkki, joka
poikkeaa huomattavasti siitd, mikd on alalla tavanomaista, on edellytetylld tavalla erottamiskykyinen
(vhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v. SMHYV, tuomio 29.4.2004, Kok., s. I-5089). Sen
mukaan unionin yleinen tuomioistuin lahti virheellisesti liikkeelle periaatteesta, jonka mukaan
rekisterdintihakemuksen kohteena oleva tavaramerkki vastasi alan yleistd kdaytdntoa tai tapoja. Unionin
yleinen tuomioistuin pédtyi valittajan mukaan tdhdn ldhtemadlld liikkeelle virheellisestda olettamasta,
jonka mukaan oli merkityksetontd, ettd kyseiset puput olivat markkinoilla yksinomaan valittajan
kanssa tehtyjen sopimusten vuoksi. Unionin yleisen tuomioistuimen oikeudellinen arviointi, jonka
mukaan kyseessd on tavanomainen muoto, perustuu valittajan mukaan kolmen muun tuotteen, joiden
osatekijat ovat samankaltaisia, olemassaoloon. Tama arviointi on valittajan mukaan oikeudellisesti
virheellinen.

Valittaja vdittdad lisaksi, ettd rekisterdintihakemuksen kohteena olevan tavaramerkin erottamiskykya
tukee se, ettd se on rekisterdity 15 jasenvaltiossa.

SMHV kiistdad valittajan perustelut ja muistuttaa aluksi, ettd muutosta voidaan hakea vain
oikeuskysymyksid koskevilta osin. Tamé valitus perustuu kuitenkin ldhinna valittajan tosiseikkoja
koskevaan viitteeseen, joka aiemmissa asteissa on jo huolellisesti tutkittu ja josta on pitkddn
keskusteltu. Kyse on SMHV:n mukaan pupun muotojen ja kullanvdristen foliopapereiden
tavanomaisuudesta suklaatuotteiden alalla.

SMHV katsoo, ettd kun valittaja moittii unionin yleistd tuomioistuinta siitd, ettd tdm& hyvaksyi
aiempien asteiden padtokset niitd kritisoimatta, se pyrkii todellisuudessa siihen, ettd tosiseikat
arvioidaan uudestaan, ja tdtd koskevat perustelut on jatettdvd tutkimatta. Kysymys siitd, ovatko
markkinoilla olevat pupun muodot samankaltaisia vai poikkeavatko asianomainen pupun muoto ja
muiden pupujen muoto kohdekuluttajan ndkokulmasta siind médrin tosistaan, ettd tdmdn vuoksi
asianomainen pupun muoto on erottamiskykyinen, kuuluu kuluttajan késityksen arviointiin, joten se
on tosiseikkoja koskeva kysymys.

Se, miten kuluttaja ymmaértda asianomaisten suklaatuotteiden pakkaamisen kullanviriseen foliopaperiin,
on SMHV:n mukaan niin ikdén tosiseikkojen arviointikysymys, jota tosiseikkojen mahdollista
vadristamistd lukuun ottamatta ei endd voida tutkia muutoksenhaussa. Tata koskeva viite on siis myos
jatettdava tutkimatta.

SMHV:n mukaan unionin yleinen tuomioistuin ei ole missddn tapauksessa védristianyt tosiseikkoja.

SMHV muistuttaa erityisesti ensimmadisestd valitusperusteesta, ettd vain tavaramerkilld, joka poikkeaa
merkittavasti alan yleisestd kédytdnndostd tai tavoista ja joka téstd syystd tdyttdd keskeisen tehtdvansa
alkuperdn osoittajana, on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu
erottamiskyky (asia C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke v. SMHYV, tuomio 12.1.2006, Kok., s. I-551, 31
kohta ja asia C-24/05 P, Storck v. SMHV, tuomio 22.6.2006, Kok., s. I-5677, 26 kohta).

SMHV:n mukaan unionin yleinen tuomioistuin totesi perustellusti titd oikeuskéytidntod soveltaen, ettd
rekisterointihakemuksen kohteena olevalta tavaramerkiltd puuttuu erottamiskyky. Sen mukaan unionin
yleinen tuomioistuin ei tukeutunut aiempien asteiden padtoksiin vaan tutki huolellisesti valittajan
viitteet sekd SMHV:n neljannen valituslautakunnan hallintomenettelyyn kuuluvat eri asiakirjat.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

On muistutettava, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkeja,
joilta puuttuu erottamiskyky, ei rekisteroidda. Vakiintuneen oikeuskdytannon mukaan tédtd kyseisessd
sadnnoksessd tarkoitettua erottamiskykyd on arvioitava yhtddltd suhteessa niihin tavaroihin tai
palveluihin, joille rekisterdintia on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleisé mieltdd
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tavaramerkin (ks. mm. em. yhdistetyt asiat Henkel v. SMHV, tuomion 35 kohta; asia C-25/05 P, Storck
v. SMHYV, tuomio 22.6.2006, Kok., s. I-5719, 25 kohta ja asia C-238/06 P, Develey v. SMHV, tuomio
25.10.2007, Kok., s. I-9375, 79 kohta).

Vain tavaramerkilld, joka poikkeaa merkittavésti alan yleisestd kdytdnnostd tai tavoista ja joka téstd
syystd tayttdd keskeisen tehtdvinsa alkuperdn osoittajana, on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky (em. asia Deutsche SiSi-Werke v. SMHV, tuomion 31 kohta).

Tassd asiassa valituksenalaisen tuomion 12-14 kohdasta ilmenee, ettd rekisterdintihakemuksen
kohteena olevan tavaramerkin erottamiskykyd arvioidessaan unionin yleinen tuomioistuin yksil6i
asianmukaisesti merkityksellisessd oikeuskdytannossa tdhan liittyen vahvistetut kriteerit ja noudatti
niitd asianmukaisesti.

Muistutettuaan keskeisistd ominaispiirteistd tavaran muodosta muodostuvan kolmiulotteisen
tavaramerkin erottamiskyvyn madérittdmisessd unionin yleinen tuomioistuin nimittdin suoritti
rekisterdintihakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kunkin kolmen osatekijan eli istuvan pupun
muodon, kullanvirisen foliopaperin, johon suklaapupu on pakattu, ja pliseeratun nauhan, johon on
kiinnitetty pieni kello, yksityiskohtaisen analyysin ja katsoi valituksenalaisen tuomion 34, 38 ja 44
kohdassa, ettei yksikaédn niista ollut erottamiskykyinen.

Unionin yleinen tuomioistuin péddtyi samaan padtelmddn rekisterdintihakemuksen kohteena olevan
tavaramerkin muodostamasta kokonaisvaikutelmasta ja pysytti valituksenalaisen tuomion 47 kohdassa
SMHV:n neljannen valituslautakunnan paatoksen téltd osin.

Analyysinséd pédtteeksi unionin yleinen tuomioistuin péétteli nédin ollen valituksenalaisen tuomion 51
kohdassa, ettd valittaja ei ollut onnistunut asettamaan kyseenalaiseksi yleisesti tunnettujen tai SMHV:n
toteamien tosiseikkojen paikkansapitdvyyttd eikd ndyttdmddn toteen, ettd rekisterdintihakemuksen
kohteena oleva tavaramerkki on erottamiskykyinen ominaispiirteidensa vuoksi.

Tallaiseen padtelmédn padtydkseen unionin yleinen tuomioistuin analysoi seké valittajan ettd SMHV:n
argumentteja, joten toisin kuin valittaja vaittdd, sitd ei voida moittia siitd, ettd se olisi tukeutunut
yksinomaan SMHV:n otaksumiin ja vditteisiin. On pdinvastoin todettava, ettd unionin yleinen
tuomioistuin arvioi sekd alan yleisida kaytantoja ettd keskivertokuluttajan kasitystd ja tukeutui
vakiintuneeseen  oikeuskdytdntoon perustuviin  kriteereihin ennen kuin se katsoi, ettd
rekisterointihakemuksen kohteena olevalta tavaramerkilta puuttuu erottamiskyky.

Valittaja moittii liséksi unionin yleistd tuomioistuinta siitd, ettd tdima katsoi, ettd padsidissuklaapupujen
muoto ja kullanvérinen pakkaus ovat yleisia ilmioita markkinoilla ja vastaavat kyseisen alan tapoja.

On todettava, ettd tdllda argumentilla pyritddn tosiasiassa siihen, ettd unionin tuomioistuin korvaa
unionin yleisen tuomioistuimen tosiseikkoja koskevan arvioinnin omalla arvioinnillaan. Kun valittaja
pyrkii rekisterdintihakemuksen kohteena olevan tavaramerkin erottamiskyvyn arvioimiseen uudelleen,
se asettaa kyseenalaiseksi unionin yleisen tuomioistuimen toteamusten, jotka koskevat tosiseikkojen
arviointia ja joita unionin tuomioistuin ei voi tutkia muutoksenhaussa, paikkansapitdvyyden
vaittamattd, ettd tosiseikkoja olisi téltd osin vadristetty.

Valittajan ~ vditteestd, jonka mukaan tavaramerkkirekisterdinnit 15 jasenvaltiossa tukevat
rekisterointihakemuksen kohteena olevan tavaramerkin erottamiskykya asetuksessa N:o 40/94
tarkoitetulla tavalla, on todettava, ettd unionin yleinen tuomioistuin ei tehnyt oikeudellista virhetta,
kun se katsoi valituksenalaisen tuomion 55 kohdassa unionin tuomioistuimen vakiintuneen
oikeuskdytdannon mukaisesti, ettd jasenvaltioissa olemassa olevat rekisterdinnit ovat ainoastaan seikka,
joka voidaan ottaa huomioon yhteison tavaramerkkid rekisteroitdessd, koska rekisterdintihakemuksen
kohteena olevaa tavaramerkkid on arvioitava asiaa koskevan unionin sdédnnoston perusteella, ja etté
tistd seuraa, ettd SMHV:Il4 ei ole velvollisuutta noudattaa samoja vaatimuksia kuin toimivaltaiset
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kansalliset viranomaiset eikd arvioida asiaa samoin kuin ne eikd silli myoskddn ole velvollisuutta
rekisteroidd asianomaista tavaramerkkid yhteison tavaramerkiksi téllaisten seikkojen perusteella (ks.
vastaavasti em. asia Develey v. SMHV, tuomion 72 ja 73 kohta).

Kaikesta edelld esitetystd seuraa, ettd ensimmdinen valitusperuste on osittain jitettdva tutkimatta ja
osittain hylédttava perusteettomana.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan rikkomista koskeva toinen valitusperuste

Asianosaisten lausumat

Valittaja moittii unionin yleistd tuomioistuinta siitd, ettd tdma katsoi valituksenalaisen tuomion 70
kohdassa, ettd tavaramerkin on pitdnyt tulla kidytossd erottamiskykyiseksi kaikissa jasenvaltioissa, jotta
se voidaan rekisteroidd kdyton perusteella. Valittajan mukaan tdméd viite on virheellinen kahdesta
syysta.

Valittaja vaittdd ensiksi, ettd unionin yleinen tuomioistuin jatti huomiotta sen, ettd
rekisterdintihakemuksen  kohteena olevan tavaramerkin on  pitdnyt tulla  kaytossd
erottamiskykyiseksi vain jdsenvaltioissa, joissa kyseisellda tavaramerkilli ei ollut sen
ominaispiirteisiin perustuvaa erottamiskykyd. Valittajan mukaan rekisteréintihakemuksen kohteena
olevalla tavaramerkilla kuitenkin on sen ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky 15
jasenvaltiossa. Kyseisissd valtioissa ei siis valittajan mukaan voida vaatia, ettd asianomainen
tavaramerkki on tullut kéaytossd erottamiskykyiseksi. Unionin yleisen tuomioistuimen olisi néin
ollen pitanyt katsoa, ettd kyseiselld tavaramerkilld oli suurimmassa osassa unionia sen
ominaispiirteisiin perustuva tai kaytossd tullut erottamiskyky. Asianomaisen tavaramerkin
rekisterointihakemuksen tekopdivind unioni muodostui 25 jdsenvaltiosta, joissa asui yhteensd
465,7 miljoonaa asukasta. Asianomaisella tavaramerkilld oli sen ominaispiirteisiin perustuva tai
kaytossd tullut erottamiskyky yhteensd 351,3 miljoonan asukkaan keskuudessa; tdmd edusti
75,4:44 prosenttia unionin véestostd unionin silloisessa koostumuksessa.

Valittaja vdittdd toiseksi, ettd asetuksen N:o 40/94 1 artiklan 2 kohdassa sdddetddn, ettd yhteison
tavaramerkki on yhtendinen ja ettd sen oikeusvaikutukset ovat samanlaiset kaikkialla unionissa. Sen
arvioimiseksi, voidaanko tavaramerkki rekister6idd, ja erityisesti, onko se erottamiskykyinen, unionia
on ndin ollen pidettdva yhtendisind yhteismarkkinoina. Valittajan mukaan on virheellistd tukeutua
kansallisiin markkinoihin erikseen tarkasteltuina. Sen, onko tavaramerkki tullut erottamiskykyiseksi, on
perustuttava koko videstoon tekemittd eroa kansallisten markkinoiden mukaan. Jos tavaramerkki on
tullut erottamiskykyiseksi unionin vdeston huomattavassa osassa, tdimédn on ndin ollen myds riitettava
siihen, ettd tdtd tavaramerkkid suojataan koko Euroopan markkinoilla.

SMHYV kritisoi valittajan argumentteja ja mainittuja lukuja, joiden ldhde on sen mukaan epaselva ja
joiden perusteella ei sen mukaan voida mitenkddn katsoa, ettd unionin yleinen tuomioistuin olisi
tehnyt oikeudellisen virheen.

SMHV:n mukaan unionin yleinen tuomioistuin sovelsi valituksenalaisen tuomion 64 kohdassa ja
sitd seuraavissa kohdissa asianmukaisesti oikeuskdytdntod, jonka mukaan yhtédéltd tavaramerkin
tuleminen kaytossd erottamiskykyiseksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla
edellyttdd, ettd ainakin merkittivd osa kohdeyleisostd tunnistaa kyseisen tavaramerkin perusteella
asianomaiset tavarat tai palvelut tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi, ja jonka mukaan
toisaalta — kun on kyse erottamiskykyiseksi tulemisen maantieteellisestd laajuudesta -
tavaramerkki voidaan rekisteroidd kyseisen sddnnoksen nojalla vain, jos esitetddn todisteet siitd,
ettd se on tullut kiaytossa erottamiskykyiseksi siind osassa unionia, jossa silld ei alun perin ollut
erottamiskykya.
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Unionin yleinen tuomioistuin katsoi tésséd yhteydessd vield, ettei ollut syyté tutkia, osoittivatko valittajan
toimittamat asiakirjat todella, ettd rekisterdintihakemuksen kohteena oleva tavaramerkki oli tullut
kaytossa erottamiskykyiseksi kolmessa valittajan mainitsemassa jasenvaltiossa, koska timé ei missdin
tapauksessa voinut riittdd osoittamaan, ettd kyseinen tavaramerkki oli tullut kaytossa
erottamiskykyiseksi koko unionissa.

SMHYV ehdottaa néin ollen, ettd toinen valitusperuste hyldtadn selvisti perusteettomana.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

On muistutettava, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b
alakohdassa mainittu ehdoton hylkédysperuste ei estd tavaramerkin rekisterdimistd, jos tavaramerkki on
kaytossa tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joille rekisterdintia haetaan.

Unionin tuomioistuin on jo katsonut, ettd tavaramerkki voidaan rekisteroida asetuksen N:o 40/94 7
artiklan 3 kohdan nojalla vain, jos toimitetaan todisteet siitd, ettd se on tullut kéytossa
erottamiskykyiseksi siind osassa unionia, jossa silld ei alun perin ollut erottamiskykyéd (ks. vastaavasti
em. asia C-25/05 P, Storck v. SMHYV, tuomion 83 kohta).

Unionin yleinen tuomioistuin katsoi edelld mainitun oikeuskdytdnnén perusteella valituksenalaisen
tuomion 69 kohdassa, ettd rekisterdintihakemuksen kohteena olevan tavaramerkin on pitinyt tulla
kaytossa erottamiskykyiseksi koko unionissa. Tahdn péadtelmddn ei liity oikeudellista virhettd, koska,
kuten valituksenalaisen tuomion 51 ja 68 kohdasta yhdessd tarkasteltuina ilmenee, valittaja ei
onnistunut osoittamaan, ettd kyseiselld tavaramerkilldi on sen ominaispiirteisiin perustuva
erottamiskyky, ja tdméd toteamus piti koko unionin alueeseen. Tdmén vuoksi on hyldttava valittajan
argumentti — ja sen Kkyseisen argumentin tueksi esittdmidt tilastotiedot —, jonka mukaan
rekisterointihakemuksen kohteena olevalla tavaramerkilli on sen ominaispiirteisiin perustuva
erottamiskyky 15 jdsenvaltiossa, minkd vuoksi ei voida vaatia, ettd se olisi tullut kaytossa
erottamiskykyiseksi kyseisissa jasenvaltioissa.

Valittajan argumentista, jonka mukaan sen arvioiminen, onko tavaramerkki tullut kaytossa
erottamiskykyiseksi, ei voi perustua kansallisiin markkinoihin erikseen tarkasteltuina, koska yhteison
tavaramerkki on yhtendinen, on todettava, ettd vaikka tdmdn tuomion 60 kohdassa mainitun
oikeuskdytdannon mukaisesti on totta, ettd tavaramerkin tuleminen kéytossd erottamiskykyiseksi on
osoitettava siind osassa unionia, jossa silld ei alun perin ollut erottamiskykyd, olisi kohtuutonta vaatia,
ettd todisteet tdllaisesta erottamiskykyiseksi tulemisesta pitdisi esittdd kunkin jdsenvaltion osalta
erikseen.

Téssd tapauksessa unionin yleinen tuomioistuin ei kuitenkaan tehnyt oikeudellista virhettd, koska
valittaja ei missddn tapauksessa osoittanut méaaréllisesti riittdvélla tavalla, ettd rekisterdintihakemuksen
kohteena oleva tavaramerkki on tullut kédytossa erottamiskykyiseksi koko unionin alueella.

Toinen valitusperuste on ndin ollen hylédttavd perusteettomana.

Tassd tilanteessa valitus on hyléttava.

Oikeudenkayntikulut

Unionin tuomioistuimen tydjarjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota sovelletaan saman
tyojarjestyksen 118 artiklan nojalla valituksen kasittelyyn, asianosainen, joka hévidd asian, velvoitetaan
korvaamaan oikeudenkayntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska SMHV on vaatinut, ettd Lindt
velvoitetaan korvaamaan oikeudenkayntikulut, ja koska Lindt on hdvinnyt asian, se on velvoitettava
korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
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Nailla perusteilla unionin tuomioistuin (neljés jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:
1) Valitus hylitddn.

2) Chocoladefabriken Lindt & Spriingli AG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Allekirjoitukset
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