ERPO MOBELWERK V. SMHV (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljis jaosto)

11 pdivani joulukuuta 2001 *

Asiassa T-138/00,

Erpo Mobelwerk GmbH, kotipaikka Ertingen (Saksa), edustajanaan asianajaja
S. von Petersdorff-Campen, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana,

vastaan

Sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asia-
miehiniin FE Lopez de Rego ja G. Schneider, prosessiosoite Luxemburgissa,

vastaajana,

jossa kantaja vaatii yhteisdjen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuinta
kumoamaan sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit)

* Oikeudenkaiyntikieli: saksa.

II - 3741



TUOMIO 11.12.2001 — ASIA T-138/00

kolmannen valituslautakunnan 23.3.2000 asiassa R 392/1999-3 tekemin pdi-
toksen, joka koskee sanamerkin DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT
rekisterdintid yhteisén tavaramerkiksi,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja P. Mengozzi sekd tuomarit
V. Tiili ja R. M. Moura Ramos,

kirjaaja: hallintovirkamies J. Palacio Gonzalez,

ottaen huomioon yhteisdjen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen
23.5.2000 toimitetun kannekirjelmain,

ottaen huomioon yhteisdjen ensimmdiisen oikeusasteen tuomioistuimeen
15.9.2000 toimitetun vastineen,

ottaen huomioon asiakirjat, jotka kantaja on toimittanut kirjallisen kisittelyn
padttymisen jdlkeen ja joista vastaajalla on ollut tilaisuus lausua kantansa
15.5.2001 pidetyssd istunnossa,

ottaen huomioon tissd istunnossa esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja on 23.4.1998 tehnyt sanamerkkid koskevan yhteisén tavaramerkkiha-
kemuksen sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit)
(jaljempénd virasto) yhteisén tavaramerkistd 20 pdivina joulukuuta 1993 anne-
tun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sel-

laisena kuin se on muutettuna.

Tavaramerkki, jonka rekistersintida on haettu, on sanamerkki DAS PRINZIP
DER BEQUEMLICHKEIT (mukavuuden periaate).

Tavarat, joita varten merkin rekisterdintii on haettu, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd varten kos-
kevaan, 15 pdiviand kesikuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin
kyseinen sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen
luokkiin 8, 12 ja 20, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:

— luokka 8: "Kisityokalut, veitset, haarukat ja lusikat”
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— luokka 12: *Maakulkuneuvot ja niiden osat”

— luokka 20: ”Kodin kalusteet, erityisesti pehmustetut huonekalut, istuimert,
tuolit, poydit, kaapit ja laatikostot, sekd toimistohuonekalut”.

Tutkija hylkdsi 4.6.1999 tekemilldsn padtokselld hakemuksen asetuksen
N:o 40/94 38 artiklan nojalla, koska sanamerkki, jonka rekistersinti oli haettu,
kuvaili kyseisten tavaroiden ominaisuuksia ja koska se oli tdysin vailla erot-
tamiskykya.

Kantaja teki 7.7.1999 virastolle asetuksen N:o 40/94 59 artiklan nojalla vali-
tuksen tutkijan pditoksesti.

Valitus saatettiin 4.10.1999 tutkijan kisiteltdviksi, jotta timd tekisi siitd ase-
tuksen N:o 40/94 60 artiklan mukaisen ennakkotarkastuksen.

Valitus siirrettiin 4.11.1999 valituslautakuntaan.
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Kolmas valituslautakunta kumosi 23.3.2000 tekemilldan paidtokselld (jaljem-
pdnd riidanalainen piitos) rutkijan paidtoksen siltd osin kuin tutkija oli hylannyt
hakemuksen luokkaan 8 kuuluvien tavaroiden osalta. Muilta osin valitus-
lautakunta hylkisi valituksen.

Luokkiin 12 ja 20 kuuluvien tavaroiden osalta valituslautakunta katsoi ldhinna,
ettd sanamerkki, jonka rekisterdintid oli haettu, ei vastannut asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan b ja ¢ alakohdassa eiki 2 kohdassa sdddettyjd vaatimuksia.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimméisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen padtoksen

— velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Virasto vaatii, ettd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkia kanteen
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— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen eli asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan ¢ alakohdan ja 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistd sovelta-
mista koskevaan kanneperusteeseen ja siihen, ettei aiempia kansallisia rekiste-
rointejd ole otettu huomioon.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kobdan ¢ alakobdan virbeellisti soveltamisia
koskeva kanneperuste

Asianosaisten viitteet ja niiden perustelut

Kantaja viittid, ettd tavaramerkki, jonka rekistersintid on haettu, ei ole konk-
reettisesti kuvaileva merkinti.

Lisdksi kantaja viittdd, ettd tavaramerkin rekisterdinti yhteison tavaramerkiksi
voidaan eviti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan nojalla, jos
kyseisen merkin osalta on olemassa konkreettinen “vapaana pitimisen tarve”
(Freihaltebediirfnis).
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Kantaja esittdd, ettd nyt esilld olevassa tapauksessa virasto on yksinkertaisesti
osoittanut, ettd vapaana pitdmisen tarve on olemassa, sen sijaan, ettd se olisi
nédyttinyt toteen, ettd tavaramerkkid, jonka rekisterdintid on haettu, konkreet-
tisesti kidytetddn kuvailemaan kyseisid tavaroita tai ettd olisi olemassa konk-
reettinen tarve kayttdd kyseistd merkkid tdhin tarkoitukseen. Kantajan mukaan
timi koskee myos yksin esiintyvdd ilmaisua ”das Prinzip der — — ” (— —:n
periaate), johon liittyy tietyn ominaisuuden ilmaus.

Lisiksi kantaja esittdd, ettd valituslautakunta ei ole ottanut huomioon asetuksen
N:o 40/94 12 artiklan b alakohtaa, vaikka timi sidnnds huomioon ottaen
merkki, jonka rekisterointii on haettu, olisi joka tapauksessa pitdnyt rekiste-
roidd. Kantaja huomauttaa tilti osin, ettd jos riiddanalainen tavaramerkki rekis-
terdidddn, kantajan kilpailijoilla on kyseisen sddnnoksen nojalla edelleen oikeus
viitata tavaroidensa mukavuuteen kiyttdmailld mukavuutta koskevia mainintoja
tal mainontaa.

Kantaja vetoaa vield niihin valituslautakuntien pditoksiin, joissa on rekisteroi-
tiviksi hyviksytty sanamerkki BLOODSTREAM (sellaisia lidketieteellisid lait-
teita varten, jotka on tarkoitettu ihmisen verenkierron kontrolloimiseen; asia R
33/1998-2), TRANSEUROPA (matkailualan palveluja varten; asia R 125/1998-
3) ja ALLTRAVEL (myoskin matkailualan palveluja varten; asia R 185/1998-3).
Kantaja viittdd, ettd riidanalaista pddtostd tehtdessd on sovellettu ankarampia
arviointiperusteita kuin muiden sanamerkkien osalta.

Virasto esittii, ettd nyt kyseessd oleva sanamerkki ymmarretiin kohderyhmassa
vilittomdsti ja asiaa erityisemmin pohtimatta siten, ettd kyseiset tavarat on val-
mistettu mukavuuden sddntojd ja periaatteita noudattaen.
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Mukavuus kuitenkin muodostaa viraston mukaan sekd luokkaan 12 kuuluvien
tavaroiden (maakulkuneuvot ja niiden osat) ettd luokkaan 20 kuuluvien tava-
roiden (kodin kalusteet seki toimistohuonekalut) osalta olennaisen tekijin
ostopditdstd tehtdessi.

Virasto esittid, ettd vaikka kaksi sanaa, ”Prinzip” (periaate) ja “Bequemlichkeit”
(mukavuus), on yhdistetty, timi ei vaikuta siihen piitelmién, ettd kyseiselld
sanamerkilld kuvaillaan asianomaisia tavaroita.

Asetuksen N:o 40/94 12 artiklan b alakohdan osalta virasto esittid, ettd se, ettd
riidanalaisessa pididtoksessd ei ole ainoatakaan tdtd sddnnostd koskevaa huo-
mautusta, on perusteltua. Tiltd osin virasto huomauttaa, ettd hakemuksen hyl-
kasdminen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan nojalla ei
perustu vapaana pitimisen tarpeeseen vaan siihen, ettd kyseinen merkki ei voi
muodostaa tavaramerkkii. Niinpd viraston mukaan on normaalia, ettd asetuksen
N:o 40/94 12 artiklan b alakohtaa ei ole otettu huomioon tutkimusta tehtdessi.

Ensimmaiisen 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 kiyttdd osoittamaan tavaroiden tai palvelujen
lajia, laatua, miardd, kdyttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd alkuperdd,
tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita
tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia”, ei rekisteroid4.
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Merkin erottamiskykyd on arvioitava suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin,
joita varten merkin rekisterdintid haetaan.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdassa sdidetdian lisdksi, ettd 1 kohtaa
”sovelletaan, vaikka rekisterdinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa
yhteis6d”.

Vaikka tissd tapauksessa katsottaisiinkin viraston tavoin, ettd osa “Bequem-
lichkeit” tarkoittaa mukavuutta saksan kielelld ja ettd timin johdosta on syytd
katsoa, ettd kyseinen ilmaisu merkitsee "mukavuusperiaatetta”, on kuitenkin
todettava, ettd ilmaisu on enemmin kuin viittaus kyseisten tavaroiden johonkin
ominaisuuteern.

Taltd osin valituslautakunta on riidanalaisen pdédtoksen 26 kohdassa huo-
mauttanut, ettd “kohderyhmini olevat potentiaaliset asiakkaat ymmirtivit
vilittomasti ja asiaa erityisemmin pohtimatta, ettid kyseisilld tavaroilla — — on
erityinen ominaisuus eli ettd ne on suunniteltu ja valmistettu mukavuuden
sddnt6jd ja periaatteita noudattaen”. Valituslautakunta siis lihinni arvioi sana-
merkin, jonka rekisterdintid oli haettu, erottamiskykyid ainoastaan osan
”Bequemlichkeit” (joka merkitsee mukavuutta) perusteella eiki kokonaisuutena
luetun ilmaisun DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT perusteella. Kohde-
ryhmén keskuudessa kyseisten tavaroiden ominaisuus eli se, ettd ne on ”suun-
niteltu ja valmistettu mukavuuden sddntéjd ja periaatteita noudattaen”,
merkitsee nimittdin samaa kuin se, ettd ne ovat mukavia. Nyt esilli olevassa
tapauksessa kohderyhmind ovat saksaa puhuvat, tavanomaisesti valistuneet sek
kohtuullisen tarkkaavaiset ja huolelliset keskivertokuluttajat (ks. vastaavasti asia
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. 1-3819,
26 kohta ja asia T-359/99, DKV v. SMHV, EuroHealth, tuomio 7.6.2001, Kok.
2001, s. 11-16435, 27 kohta).
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Tiltd osin on huomautettava, etti jotta tavaramerkki kuuluisi asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan, sen on muo-
dostuttava “yksinomaan” sellaisista merkeistd tai merkinnoistd, joita voidaan
kiyttdd osoittamaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen tiettyd ominaisuutta.
Useista osista muodostuvan sanamerkin osalta tdstd vaatimuksesta seuraa, etti
kuvailevuutta on arvioitava kaikkien niiden osien perusteella, joista timi sana-
merkki muodostuu, eiki ainoastaan yhden tillaisen osan perusteella.

Vaikka siis katsottaisiin, ettd osa "Bequemlichkeit” yksinddn kuvailisi kyseisten
tavaroiden sellaista ominaisuutta, jonka kohderyhmi voi ottaa huomioon osto-
padtdstd tehdessddn, sanamerkkii DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT
kaikkien osiensa perusteella kokonaisuutena tarkasteltuna ei voida pitda yksin-
omaan sellaisista merkeistd tai merkinnoéistd muodostuvana, joita voitaisiin
kiyttdd kuvailemaan kyseisten tavaroiden tietty4d ominaisuutta.

Niin ollen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan virheellistd
soveltamista koskeva kanneperuste on perusteltu.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kobdan b alakohdan virbeellisti soveltamista
koskeva kanneperuste

Asianosaisten viitteet ja niiden perustelut

Kantaja palauttaa mieliin viraston kidytinnon ja viittdd, ettd merkin erityisen
vihidinenkin erottamiskyky on riittdva syy olla soveltamatta asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua ehdotonta hylkadysperustetta.
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Iskulauseiden osalta kantaja esittdd, ettd niitd ei voida missddn tapauksessa
arvioida ankarampien arviointiperusteiden perusteella kuin muita sanamerkkeji
sen perusteella, ettd niilli on viestintdtehtdvd. Kantajan mukaan iskulauseen
erottamiskykyi arvioitaessa on otettava huomioon omaperdisyys ja iskevyys seki
vaikeaselkoisuudesta ja monimerkityksellisyydestd johtuva tulkintatarve.

Taltd osin kantaja esittdd kyseisen merkin olevan omaperiinen. Kantaja viittdaa
erityisesti, ettd ilmaisun “das Prinzip der — — ” kiyttdminen vahvistamaan
ilmausta ”Bequemlichkeit” (mukavuus) ja korostamaan sitd on epdtavallista.
Kantaja vetoaa sen kontrastin yllittdvyyteen, joka syntyy yhdistimailld sana
"Prinzip” (periaate), joka ilmaisee sddnnollisyyttd, perustavanlaatuisuutta ja
objektiivisuutta, sanaan “Bequemlichkeit”, joka ilmaisee subjektiivista tunnetta
tai arviointia. Lisdksi kantaja viittdd, ettd iskulauseessa kiytetddn omaperiiselld
tavalla hyviksi sanan ”Bequemlichkeit” moniselitteisyyttd; kyseinen sana tar-
koittaa yhrdaltd vilinpitimittomyyttd, laiskuutta ja huolimattomuutta, toisaalta
mukavuutta ja miellyttiavyytta.

Kantaja katsoo, etti ilmaisulla ”mukavuutta koskeva perustavanlaatuinen
sddnt6”, joka ilmenee kyseisen merkin antamasta yleisvaikutelmasta, ei ole
mitddn konkreettista merkitystd. Tdltd osin kantaja vdittdd, ettd osan ”perus-
tavanlaatuinen sdintd”, joka merkitsee objektiivisesti asetettua, ja osan ”muka-
vuus”, joka koetaan subjektiivisesti, vastakkaiset merkitykset neutralisoivat
toisensa. Kantajan mukaan iskulause — jolla pyritddn antamaan positiivinen
mainosviesti — on niin ollen himmentivi ja omiaan herdttdimiin huomiota ja
siten erottamiskykyinen.

Kantaja huomauttaa, etti valituslautakunta ei ole osoittanut siti, ettd kyseinen
merkki konkreettisesti kuvailisi luokkaan 12 kuuluvia tavaroita (maakulkuneu-
vot ja niiden osat) ja luokkaan 20 kuuluvia tavaroita (kodin kalusteet ja toi-
mistohuonekalut). Tdltd osin kantaja esittdd, ettd ero, jonka valituslautakunta on
tehnyt niiden viimeksi mainittujen tavaroiden ja luokkaan 8 kuuluvien tavaroi-
den (kasityokalut, veitset, haarukat ja lusikat) vilill4, ei ole vakuuttava. Kantajan
mukaan valituslautakunta on menetellyt virheellisesti tukeutuessaan titi eroa
tehdessidin sithen, ettd niiden viimeksi mainittujen tavaroiden osalta ratkaiseva
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merkitys on muilla ominaisuuksilla kuin mukavuudella eli esimerkiksi turvalli-
suudella, tehokkuudella, kidytén helppoudella tai esteettisilli ndkokohdilla,
vaikka niilli ominaisuuksilla on merkitystd myés luokkiin 12 ja 20 kuuluvien
tavaroiden osalta.

Kantaja viittds, ettid virasto on toiminut oman pddtoskidytintdnsd vastaisesti
kieltdytyessddn rekisterdimistd merkkii, jonka rekisterdintid on haettu. Kantaja
vetoaa siithen, ettd virasto on pitdnyt erottamiskykyisend sanaa ”Leicht” sen
moniselitteisyyden takia. Koska iskulause DAS PRINZIP DER BEQUEMLICH-
KEIT on vihintdin yhtd erottamiskykyinen kuin sana *Leicht”, riidanalaista
pddtostd tehtdessd noudatettu virheellinen lihestymistapa merkitsee kantajan
mukaan kuitenkin sitd, ettd iskulauseisiin sovelletaan ankarampia arviointipe-
rusteita kuin muihin sanamerkkeihin. Lisdksi kantaja viittidd, ettd tavaramerkki,
jonka rekisterdintiid on haettu, ei ole vihemmin erottamiskykyinen kuin isku-
lauseet BEAUTY ISN’T ABOUT LOOKING YOUNG BUT LOOKING GOOD
ja Friiher an Spiter denken, jotka on hyviksytty rekisteroitaviksi. Merkki, jonka
rekisterdimisti haetaan, ei kantajan mukaan sen sijaan ole rinnastettavissa
iskulauseisiin THE WORLD’S BEST WAY TO PAY, GREAT BOOKS OF THE
WESTERN WORLD, THE WORLD LEADER IN TELEPHONE MARKETING
SOLUTIONS, BOUQUET DE PROVENCE ja THE PROFESSIONAL FLASH
LIGHT, joihin valituslautakunta on vedonnut. Kantaja esittdd tiltd osin, ettd
kaikki nimi iskulauseet, joiden rekisterdinti on evitty, ovat paitsi yksiselittei-
sid — siten, ettei niitd ole mitenkiin tarve tulkita —, myos vailla omaperidisyytti
ja iskevyytti.

Virasto katsoo, ettd iskulauseiden, joilla yleensd on mainostehtivi ja jotka viit-
taavat tavaroiden tai palvelujen tai valmistajan tai jilleenmyyjin ominaisuuksiin,
on oltava jossain miirin omaperiisii, jotta niitd voitaisiin kdyttdd tavara-
merkkeini.

Viraston mukaan iskulause DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT ei kui-
tenkaan ole missd4n méirin omaperiinen, koska silld on vain mainostehtivi ja
koska se yksinomaan kuvailee kyseisid tuotteita. Virasto viittdd, ettd kohde-
ryhmissd ymmarretian merkilld, jonka rekisterdintid on haettu, viitattavan
kyseisten tavaroiden lajiin ja laatuun eiki niiden alkuperian.
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Virasto esittdd, ettd riidanalainen piiatds on iskulauseita koskevan valitus-
lautakuntien padtoskaytinnén mukainen. Tdltd osin virasto viittaa muun muassa
kolmannen valituslautakunnan 3.4.2000 tekemiidn padidtokseen, jossa hyldttiin
erottamiskyvyn puuttumisen perusteella valitus, joka oli tehty siitd, ettd isku-
lauseen THE ADVANTAGE OF INFORMATION rekistersinti luokkiin 9, 16 ja
24 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten oli evitty. Niiden pddtdsten osalta,
joihin kantaja on vedonnut, virasto huomauttaa, ettd iskulause BEAUTY ISN’T
ABOUT LOOKING YOUNG BUT LOOKING GOOD ei viittaa asianomaisiin
tuotteisiin ja ettd tavaramerkit LEICHT ja Frither an Spdter denken eivit kuvaile
asianomaisia tavaroita ja palveluja.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan ”[tavara-
merkkejd], joilta puuttuu erottamiskyky”, ei rekisterdida.

Merkin erottamiskykya on arvioitava suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin,
joita varten merkin rekisteréintid on haettu.

Nyt esilld olevassa tapauksessa valituslautakunta on huomauttanut riidanalaisen
padtoksen 30 kohdassa, ettd kyseessd olevalta sanamerkiltdi puuttuun erot-
tamiskyky, "koska kohderyhmini olevien asiakkaiden keskuudessa sen ymmiir-
retddn viittaavan vain niiden tavaroiden, joita varten merkin rekisterdintii
haetaan, lajiin ja laatuun — — eikad sitd ymmarreti tavaramerkiksi, joka viittaisi
sithen, mistd yrityksestd tavara on periisin”, Valituslautakunta siis pédtteli
kyseisen sanamerkin erottamiskyvyn puuttuvan silld perusteella, ettd sanamerkki
on kuvaileva.
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Edelld on kuitenkin todettu, etti sanamerkin DAS PRINZIP DER BEQUEM-
LICHKEIT rekisterdintid ei voida evitd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
c alakohdan perusteella. Niinpd pidttelyd, jonka valituslautakunta on esittanyt
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan osalta, ei voida hyviksya,
koska se perustuu edelld todettuun virheeseen.

Valituslautakunta on lisiksi riidanalaisen paitoksen 30 kohdassa todennut, ettd
sanamerkki DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT ei ollut *missddn maérin
mielikuvituksellinen”. Lisdksi virasto totesi vastauskirjelmissddn, ettd “jotta
iskulauseita voitaisiin kdyttdi tavaramerkkeind, niiden on oltava jossain mdérin
omaperdisii — — ”, ja ettd nyt esilli olevan ilmaisun osalta tillainen omape-
rdisyys puuttui.

Tdltd osin on huomattava, etti ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen
oikeuskdytinnodstd seuraa, ettd erottamiskyvyn puuttuminen ei voi johtua siiti,
ettd merkki ei ole missidn miirin mielikuvituksellinen (asia T-135/99, Taurus-
Film v. SMHV, CINE ACTION, tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-379,
31 kohta; asia T-136/99, Taurus-Film v. SMHV, CINE COMEDY, tuomio
31.1.2001, Kok. 2001, s. II-397, 31 kohta ja asia T-87/00, Bank fiir Arbeit und
Wirtschaft v. SMHV, EASYBANK, tuomio 5.4.2001, Kok. 2001, s. II-1259, 39 ja
40 kohta). Lisiksi on korostettava sitd, ettd iskulauseisiin ei ole sovellettava
ankarampia arviointiperusteita kuin muunlaisiin merkkeihin.

Siltd osin kuin valituslautakunta on riidanalaisen pditoksen 31 kohdassa mai-
ninnut vield, ettd tapauksessa puuttuu “kisitteellinen ristiriita, joka ylldttdisi ja
ndin ollen palauttaisi mieliin jotain”, on korostettava, ettd timi seikka tosi-
asiassa vain selventdi valituslautakunnan toteamusta siitd, ettd merkki ei ollut
“missddn midrin mielikuvituksellinen”.
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Valituslautakunnalle tehdyn valituksen hylkddminen asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella olisi ollut perusteltua vain siind
tapauksessa, ettd olisi osoitettu, ettd pelkdstdin sanamerkin ”das Prinzip der —
— ” ( — —n periaate) ja sellaisen sanan, joka kuvailisi kyseisten tavaroiden tai
palveluiden tiettyd ominaisuutta, yhdistelmia kédytetdisiin yleisesti kaupallisessa
viestinndssi ja erityisesti mainoksissa. On kuitenkin todettava, ettd riidanalai-
sessa pdidtoksessd el todeta tdstd mitddn ja ettd virasto ei ole kirjelmissddn eiki
suullisessa kisittelyssd viittdnyt sitd ndin kiytetrdvin.

Téstd seuraa, ettd myos asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
virheellistd soveltamista koskeva kanneperuste on perusteltu.

Kaikesta edelld mainitusta seuraa, ettd riidanalainen pdiatds on kumottava ilman,
ettd kantajan kolmannesta kanneperusteesta olisi tarpeen lausua.

Oikeudenkayntikulut

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tyéjarjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hidvidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeu-
denkéyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska virasto on hivinnyt asian
ja kantaja on vaatinut oikeudenkiyntikulujensa korvaamista, virasto on velvoi-
tettava vastaamaan omista oikeudenkiyntikuluistaan sekd korvaamaan kantajan
oikeudenkiyntikulut.

IT - 3755



THVISTELMA ~ YHDISTETYT ASIAT T-45/98 JA T-47/98

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljis jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) kolmannen
valituslautakunnan asiassa R 392/1999-3 23.3.2000 tekemi pdétos kumo-
taan,

2) Virasto vastaa omista oikeudenkdyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaa-
maan kantajan oikeudenkiyntikulut.

Mengozzi Tiili Moura Ramos

Julistettiin Luxemburgissa 11 pdivini joulukuuta 2001.

H. Jung P. Mengozzi

kirjaaja neljannen jaoston puheenjohtaja
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