KWS SAAT v. SMHV (ORANSSIN SAVY)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

9 pédiviand lokakuuta 2002 *

Asiassa T-173/00,

KWS Saat AG, kotipaikka Einbeck (Saksa), edustajanaan asianajaja
G. Wiirtenberger, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asia-
miehinddn A. von Miihlendahl, E. Joly, J. Miranda de Sousa ja A. Di Carlo,

vastaajana,

* Oikeudenkayntikieli: saksa.
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TUOMIO 9.10.2002 — ASIA T-173/00
jossa kantaja on vaatinut, ettd sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavara-

merkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 19.4.2000 tekemi padtos (asia
R 282/1999-2) kumotaan,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja R. M. Moura Ramos seki tuo-
marit J. Pirrung ja A. W. H. Meij,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies B. Pastor,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 28.6.2000 toimi-
tetun kanteen,

ottaen huomioon ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimeen 10.10.2000 toi-
mitetun vastineen,

ottaen huomioon ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimeen 9.1.2001 toimite-
tun kantajan vastauksen,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimeen 20.2.2001 toimi-
tetun vastaajan vastauksen,

ottaen huomioon 26.2.2002 pidetyssi suullisessa kisittelyssi esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja on hakenut 17.3.1998 yhteisén tavaramerkkid sisamarkkinoiden har-
monisointivirastolta (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (jiljempéni virasto)
yhteison tavaramerkistd 20 piivind joulukuuta 1993 annetun neuvoston ase-
tuksen (EY) N:0 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna,
perusteella.

Merkki, jonka rekistersintid on haettu, on oranssin virin sivy, joka on yksilsity
virikoodilla HKS7.

Tavarat ja palvelut, joita varten rekisterdintid on haettu, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimisti varten kos-
kevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen
luokkiin 7, 11, 31 ja 42, sellaisena kuin timi sopimus on tarkistettuna ja muu-
tettuna, ja hakemukseen sisiltyvin luettelon mukaan kyse on seuraavista tava-
roista ja palveluista:

”Siemenviljan kisittelylaitteistot, nimittdin viljan puhdistukseen, peittaukseen,

lajitteluun, tehoaineilla kasittelyyn, laaduntarkastukseen ja seulontaan”,
luokassa 7;
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”Siemenviljan kisittelylaitteistot viljan kuivatukseen luokassa 117

”Maatalous-, puutarha- ja metsitaloustuotteet luokassa 31”;

“Tekninen ja yritystaloudellinen neuvonta kasvinviljelyn alalla, erityisesti sie-
menvilja-alalla®, luokassa 42.

Tutkija hylkidsi 25.3.1999 tekemilldin pidtokselli hakemuksen asetuksen
N:o 40/94 38 artiklan perusteella siksi, ettd haettu tavaramerkki ei ollut erotta-
miskykyinen saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla
tavalla.

Kantaja teki 21.5.1999 virastolle asetuksen N:o 40/94 59 artiklan mukaisen
valituksen tutkijan pddtoksesti.

Toinen valituslautakunta hylkisi valituksen 19.4.2000 tekemillddn piitokselld
(jaljempani riidanalainen piitos), joka annettiin kantajalle tiedoksi 28.6.2000.
Pddtoksessddn valituslautakunta totesi 13hinna, ettd kyseiselti tavaramerkilti
puuttuu erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitetulla tavalla.
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Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paitoksen

— velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkiyntikulut,

Virasto vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkia kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Asian istuntokisittelyssd kantaja on esittdnyt suullisesti ensimmiisen oikeus-
asteen tuomioistuimessa vaatimuksen siitd, ettd tavaramerkin rekisterdintihake-
muksessa esitettyd tavara- ja palveluluetteloa rajoitettaisiin. Luetteloa
rajoitettaisiin niin, ettd se kattaisi vain teolliseen kiyttéon tarkoitetur tavarat ja
palvelut luokissa 7 ja 11 ja elintarviketeollisuuden kiyttd6n tarkoitetut tavarat ja
palvelut luokissa 31 ja 42. Kantaja esittii, ettd timin rajauksen perusteella ne
ammattipiirit, jotka ovat todellisuudessa kyseessi, ilmenevit aiempaa selvemmin.
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Vastaaja katsoo, ettd tdllaista vaatimusta ei voida esittid oikeudenkdynnin
kuluessa ja ettd vaikka hakemus ymmirrettiisiin tilld tavoin rajoitetuksi, hake-
muksessa tarkoitettujen tavaroiden viri ei ole erottamiskykyinen asianomaisten
ammattipiirien nikokulmasta.

Tiltd osin on muistutettava, etti oikeus tavaroiden tai palveluiden luettelon
rajoittamiseen on yksinomaan yhteison tavaramerkin hakijalla, joka voi milloin
tahansa hakea virastolta tillaista rajoittamista asetuksen N:o 40/94 44 artiklan
perusteella ja yhteison tavaramerkistdi annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 40/94 tiytintoonpanosta 13 pdivdani joulukuuta 1995 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 13 siinnén perusteella.

Naistd sddnnoksistd ilmenee, ettd yhteison tavaramerkkii koskevassa hakemuk-
sessa mainittujen tavaroiden tai palvelujen luettelon rajoittamisessa on nouda-
tettava tiettyjd erityisid menettelysddnt6jd. Koska kantajan istunnossa suullisesti
esittima vaatimus ei ole ndiden menettelysdéintdjen mukainen, siti ei voida pitda
edelld mainituissa sddnndksissd tarkoitettuna muutoshakemuksena. Asiakirja-
aineistosta ei myoskdin ilmene, ettd kantaja olisi esittinyt muutoshakemuksen
valituslautakunnassa kdydyn menettelyn kuluessa (ks. vastaavasti asia T-24/00,
Sunrider v. SMHV (VITALITE), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. 1I-449).

Toiseksi jos tdmd vaatimus hyviksyttiisiin, timd merkitsisi riidan kohteen
muuttamista oikeudenkdynnin kuluessa, milld loukattaisiin kontradiktorista
periaatetta. Yhteis6jen ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tyéjirjestyksen
135 artiklan 4 kohdan mukaan asianosaisten kirjelmit eivit voi muuttaa riidan
kohdetta siitd, mika se on ollut valituslautakunnassa. Ensimmaiisen oikeusasteen
tuomioistuimen tehtdvini on nimittdin tillaisissa asioissa tutkia, ovatko vali-
tuslautakuntien pddtokset lainmukaisia. Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistui-
messa pidettivissd istunnossa tapahtunut hakemuksessa mainittujen tavaroiden
ja palvelujen luettelon rajoittaminen ja tistd johtuva kyseessd olevan kohdeylei-
s6n muuttuminen toiseksi muuttaisi kuitenkin vilttdmitti riidan sisdltdod tyo-
jarjestyksen vastaisella tavalla. Lisiksi timi ei sulje pois osittaista kanteesta
luopumista, josta ei kuitenkaan ole kyse nyt kisiteltdvini olevassa asiassa.
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Edelld esitetyn perusteella vaatimus kantajan tavaramerkkihakemuksessa mai-
nittujen tavaroiden ja palvelujen luettelon rajoittamisesta on jdtettiva tutkimatta.
Nyt kisiteltdvinid oleva asia koskee siis tilannetta sellaisena kuin valituslauta-
kunta on sen tutkinut.

Kumoamisvaatimus

Kantaja on esittédnyt kanteensa tueksi kaksi perustetta, joista ensimmainen koskee
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellisti soveltamista ja
toinen asetuksen N:o 40/94 73 ja 74 artiklan rikkomista.

Kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kobhdan b alakohdan
virbeellisti soveltamista

Asianosaisten lausumat

Kantaja viittdd, ettd asiakkaat ymmartdvit virit niin, ettd niilli ilmaistaan
kyseisten tavaroiden kaupallinen alkuperi. Tdmi ilmence kyseisid siemenii tar-
joavan yrityksen mainonnasta, jonka perusteella siementen virjidminen on keino
erottaa siemenet kilpailijoiden siemenistd. Kantajan mukaan jokainen valmistaja
kéyttdd siemenissd omaa virid, ja tiettyji siemenid myydidn ainoastaan varjit-
tyind.
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Kantaja korostaa siti, ettd virit, joita yleensi kiytetiin siementen virjddmiseen,
ovat sinisen, keltaisen ja punaisen eri sivyjd, eikd yleensi kiytetd oranssia, joka
on ndin ollen mielikuvituksellinen, epitavallinen ja omaperiinen viri kyseisten
tavaroiden osalta. Lisdksi hakemuksessa tarkoitettu erityinen oranssin sivy eli
virikoodin mukaisesti HKS7 ei ole kyseisten tavaroiden luonnollinen viri. Siksi
asianomaisessa asiakaspiirissd on vilittomisti havaittavissa, etti kun tillaiset
tavarat on varjatty varilld HKS7, tavarat ovat periisin tietystid yrityksesti.

Lisiksi kantaja pitdd virheellisend sitd valituslautakunnan nikemysti, jonka
mukaan kyseisen virin on edelleen oltava kaikkien vapaasti kiytettdvissd. Toisin
kuin muut, yleisesti kiytetyt virit, oranssi on tiysin epitavallinen asianomaisten
elinkeinonharjoittajien keskuudessa. Niin ollen kilpailijoilla ei ole tarvetta
kadyttdd titd erityistd virid.

Siementen kisittelylaitteistojen osalta kantaja toteaa, ettd tavallisesti kiytetty

viri on punainen eikd oranssi ja ettd nidmi laitteistot eroavat muista maata-
louskoneista.

Siltd osin kuin on kyse teknisestd ja yritystaloudellisesta neuvonnasta kasvinvil-
jelyn alalla kantaja esittdd, ettd virasto on vasta menettelyn tissi vaiheessa
maininnut yhden ainoan yrityksen eli hollantilaisen yrityksen, joka kayttii
oranssia sellaisten palvelujen virini, jotka koostuvat maatalousalalle tarjotta-
vista mainospalveluista ja tiedonjakelusta, ja kantajan mukaan niilli palveluilla
ei ole yhteyttd kantajan tarjoamiin palveluihin eiki titd ole siksi pidettivi riit-
tivind perusteena sille pdidtelmille, etti oranssi on tavanomainen viri edellid
mainittujen palvelujen muodostamalla erityissektorilla.

Virasto esittdd, ettd jotta viri itsessddn voisi olla tavaramerkki, virin on kyettivd
erottamaan asianomaiset tavarat ja palvelut niin, ettei ole tarpeen, ettd kohde-
yleiso saa etukiteen myds muuta tietoa voidakseen tunnistaa virin tavaramerkik-
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si. Virin on itsessddn mahdollistettava se, ettd kuluttajat voivat virin perusteella
ja ilman muita elementtejd tunnistaa niiden tavaroiden ja palvelujen kaupallisen
alkuperdn, joihin viri on yhdistetty, eikd viri saa viestittdd kuluttajille muita
tietoja.

Siementen osalta virasto korostaa sitd, ettd tietyt ndistd tavaroista ovat luon-
nostaan oransseja. Tdmdn vuoksi kuluttaja yhdistia virin tavaroihin eikii tava-
roiden kaupalliseen alkuperiin. Viraston mukaan virin tehtivini on ilmaista
kuluttajalle tiettyjd erityisominaisuuksia, kuten tavaran kisittelyn tai kiytto-
edellytyksen, eikd virilld ilmaista tavaran kaupallista alkuperii. Virasto paztte-
lee tdstd, ettd vaikka virilli olisi tarkoitus ilmaista kaupallinen alkuperi,
ainoastaan vakiintunut ja maéritietoinen kiyttd voi lopulta lnoda kuluttajan
mielessd mielleyhtymin virin ja valmistajan valilli.

Maatalouskoneiden osalta virasto toteaa, ettd oranssin kaikkia virisivyji kay-
tetddn yleisesti. Lisdksi oranssi on maatalouskoneiden ruosteenestoon kaytetyn
lyijymonjdn luonnollinen viri. Niin ollen oranssia HKS7 ei mielleti viittaukseksi
ndiden koneiden kaupalliseen alkuperddin, vaan virid pidetddn koriste-
elementtind tai toiminnallisena elementtind. Lisiksi virasto viittdd, ettd kun
otetaan huomioon siementen kisittelylaitteistojen ominaispiirteet ja kiyttdtar-
koitus, ndmd laitteet kuuluvat yleiseen maatalouskoneiden tuoteryhman, jossa
punaisen ja oranssin eri sdvyjen kiyttiminen on tavallista.

Palvelujen osalta virasto toteaa, ettd vireji kiytetddn kaikilla toimialoilla
koristeluun, minké vuoksi kuluttaja ei mielld niitd niin, etti ne viittaisivat tava-
roiden kaupalliseen alkuperidn, vaan kuluttaja mieltdd ne kaupallisessa esille-
panossa kiytettdviksi koristeeksi. Nyt kyseessi olevan viirin osalta virasto
toteaa, ettd kuluttaja ei voi milldén perusteella yhdistia kyseista virid palvelujen
kaupalliseen alkuperain. Lisiksi viraston mukaan ainakin yksi kilpailija kayttaa
oranssia virid eikd tdtd virid siksi voida pitda tdysin poikkeuksellisena niiden
palvelujen osalta.
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Yhteis6jen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Aluksi on syyti todeta, ettd virit ja viriyhdistelmit voivat itsessdin olla yhteison
tavaramerkkejd, mikédli niilldi voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut
muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

Se, ettd tietyntyyppiset merkit yleisesti ottaen voivat olla tavaramerkkeini, ei
kuitenkaan merkitse sitid, ettid tillaiset merkit olisivat vilttiméittd asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamisky-
kyisid suhteessa tiettyyn tavaraan tai palveluun.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut merkit, joilta
puuttuu erottamiskyky, ovat sellaisia merkkeji, jotka eivit kykene tdyttimiin
tavaramerkille asetettua perustehtivii eli eivit kykene yksiléimiin tavaran tai
palvelun alkuperdd niin, ettd kuluttaja voi myéhempii hankintoja tehdessdin
hankkia lisid kyseiselld tavaramerkillid varustettuja tavaroita tai palveluita, jos
hidn on pitdnyt niitd hyvind, tai pdinvastaisessa tilanteessa valita jonkin toisen
tavaran tai palvelun.

Merkin erottamiskykyd on arvioitava yhtdilti suhteessa niihin tavaroihin ja
palveluihin, joita varten rekisterdintii on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen,
miten kohdeyleis6 kisittdd merkin.

Edelleen on syytd todeta, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa ei tehdi eroa eri tavaramerkkityyppien vililli. On kuitenkin
otettava huomioon se, ettd kohdeyleiso ei vilttimittd ymmairri pelkisti viristd
tai vériyhdistelmistid koostuvaa merkkii samalla tavalla kuin sanamerkkid tai
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kuviomerkkid, joka muodostuu merkistd, joka on itsendinen suhteessa silli
yksildidyn tavaran ulkoasuun. Kohdeyleisé on tottunut pitdméidn sana- ja
kuviomerkkejd vilittomisti merkkeind, jotka yksildivit tavaran kaupallisen
alkuperdn, mutta sama ei vélttdmattd koske merkkid, joka on samankaltainen
kuin itse tavaran ulkoasu, tai merkkid, joka muodostuu yksinomaan yhdesti tai

useammasta viristd, jota kdytetddn palveluja koskevassa viestinnéssi.

Vireilld ja variyhdistelmilld voi my®és olla useita tehtivii, eli niilld voi esimerkiksi
olla tekninen tehtivi, ne voivat olla koristeita tai ne voivat ilmaista tavaran tai
palvelun kaupallisen alkuperin. Jos kohdeyleisé mieltdd merkin tavaran tai
palvelun kaupallisen alkuperidn ilmaukseksi, silld, ettd merkilli on saman-
aikaisesti useita tehtdvia, ei ole merkitystd merkin erottamiskyvyn kannalta.

Valituslautakunta on todennut kisiteltéivind olevan asian osalta, etti "kyseiset
tavarat ja palvelut eivit ole pdivittdin kiytettavida hyodykkeiti vaan ne on
suunnattu erikoistuncelle asiakaskunnalle, joka toimii erityiselld toimialalla”. On
katsottava, ettd kohdeyleisond on erityinen kohderyhmi, johon kuuluvilla hen-
kililld on suurta yleis6d korkeampi tieto- ja tarkkaavaisuustaso. Tiltd osin
kohdeyleiso ei koostu sellaisista henkildistd, jotka ovat erityistuntijoita erikseen
jokaisen kyseessd olevan tavaran ja palvelun osalta, kuten kantaja on antanut
ymmirtdd, eikd se toisaalta koostu myoskidn pelkistdin muista kuin ammatti-
laisista eli kyseisistd tavaroista ja palveluista kiinnostuneista henkiloisti yleisesti,
kuten virasto on esittdnyt asian suullisessa kisittelyssa.

Maatalous-, puutarha- ja metsitaloustuotteista, jotka kuuluvat luokkaan 31, ja
erityisesti siemenistd, jotka kantaja on erityisesti tuonut esiin, on todettava, etti
kun otetaan huomioon niiden tavaroiden luonne eli erityisesti niiden koko ja
muoto, jotka voivat tehdd vaikeaksi sana- tai kuviomerkin kayttimisen, siini
tilanteessa, ettd kohdeyleisé kykenee tietotasonsa vuoksi erottamaan hakemuk-
sessa tarkoitetun varisdvyn ndiden tavaroiden luonnollisesta viiristd, timi koh-
deyleisd voi ymmadrtdd varin niin, ettd kyseessid on tavaran erityinen elementti,
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joka mahdollistaa tavaran kaupallisen alkuperin yksiléimisen. Lisiksi koska
siemenet on tarkoitus kylvdd maahan, jossa ne eivit ole silmin nihtivissi, koh-
deyleisé ei ajattele, ettd virisivylli on koristetehtivi tai esteettinen tehtivi, vaan
kohdeyleisé ajattelee, ettd virisivyd on kiytetty ndin virjdttyjen tavaroiden
erottamiseksi tavaroista, joilla on jokin muu kaupallinen alkuperi.

On kuitenkin huomattava, kuten valituslautakunta on todennut riidanalaisen
padtoksen 18 kohdassa, ettd virien eli myds hakemuksessa tarkoitetun oranssin
vérisdvyn ja sitd hyvin ldhelld olevien virisivyjen kiyttd ndissd tavaroissa ei ole
harvinaista. Tdmén vuoksi kohdeyleisd ei pysty haetun merkin perusteella
vilittémasti ja varmasti erottamaan kantajan tavaroita muiden yritysten tava-
roista, jotka on virjdtty muilla oranssin sivyilla.

Vaikka tdmd viri ei olisi tavallinen tietyntyyppisten siementen osalta, kuten
maissin ja juurikkaiden osalta, jotka kantaja on maininnut suullisessa kisitte-
lyssd, on katsottava, ettd tietyt yritykset kiyttivit muita virejd sen osoittamiseen,
ettd siemenet on kisitelty.

Tiltd osin on muistutettava, kuten edelld timin tuomion 31 kohdassa on todettu,
ettd kohdeyleis6lld on erityistietoja, jotka ovat ainakin siinid méddrin riittdvii, ettd
kohdeyleis6on kuuluvat henkilét eivit voi olla tietimitts siti, ettd vireji voidaan
kdyttdd siemenissi muun muassa sen osoittamiseen, ettd siemenet on kisitelty.
Niin ollen, kuten valituslautakunta on todennut, kohdeyleisé6 ei ymmirrd
hakemuksessa mainittua virid viittauksena asianomaisten siementen kaupalliseen
alkuperain.

Téhdn pdidtelmddn ei vaikuta se kantajan viite, jonka mukaan hakemuksessa
tarkoitetulla virilld ei ole kantajan tavaroiden osalta teknisti tehtdvii, joka
liittyy siementen kisittelyyn.
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Kun nimittdin otetaan huomioon se, ettd vireji kiytetdin yleisesti teknisiin
tarkoituksiin asianomaisella toimialalla, kohdeyleis ei voi suoralta kidelti pitis
mahdottomana sit4, ettd oranssia virid on tai voi olla kiiytetty sen osoittamiseen,
ettd siemenet on kisitelty. Néin ollen ennakkotietojen puuttuessa kohdeyleis® ei
kykene paittelemddn, ettd hakemuksessa tarkoitettu oranssi viittaa siementen
kaupalliseen alkuperiin.

Lisdksi tavaramerkkihakemusta ei ole rajoitettu koskemaan ainoastaan sokeri-
juurikkaan ja maissin siemeni, ja siksi hakemusta kisiteltiessi on tarkasteltava
siemenid yleisend tavararyhmini, joka on mainittu tavaramerkkihakemuksessa
esimerkkini kyseessi olevista maataloustuotteista, eiki tarkastelun kohteena tule
olla pelkistdan tietty erityisesti mainittu siementen erityislaji.

Luokkiin 7 ja 11 kuuluvien Kkisittelylaitteistojen osalta on todettava, ettd nimi
tavarat kuuluvat yleiseen maatalouskoneiden ryhmiin. Kantaja ei ole esittényt
sellaista selvitystd, jonka perusteella olisi katsottava, etti niiden laitteistojen
luonteen, kiyttotarkoituksen tai markkinointitavan vuoksi niitd laitteistoja olisi
pidettdvd erityisind tavaroina, joita varten tiettyjd virejd ei kiytetd yleisesti.
Lisdksi asianomaiseen kohdeyleiséon kuulun myos keskivertokuluttajia eli niits,
joille maatalouskoneet on kokonaisuutena tarkasteltuna suunnattu, eiki koh-
deyleiséni siis ole sellainen hyvin erityinen kohderyhmi, johon kuuluvien hen-
kildiden tarkkaavaisuus- ja tietotaso voi vaikuttaa tapaan, jolla he ymmartavit
maatalouskoneissa kiytetyt virit, ja johon kuuluvat henkilst ovat erityisen hyvin
perilld ainoastaan kisittelylaitteistoista.

Edelld esitetyn perusteella valituslautakunta on perustellusti todennut riidan-
alaisen paiatoksen 21 kohdassa, ettei ole harvinaista, etti markkinoilla on
oransseja koneita tai samankaltaisen virisid koneita. On syyti todeta, ettd koska
oranssi on tavallinen viri, kohdeyleisd ei kykene oranssin virin perusteella
erottamaan vilittémdsti ja varmasti kantajan laitteistoja sellaisista koneista,
jotka on viritetty samankaltaisilla oranssin sivyilld ja joiden kaupallinen alku-
perd on toinen. Niin ollen kohdeyleisé mieltdd hakemuksessa tarkoitetun virin

ennemminkin pelkéstién kyseisten tavaroiden viimeistelyyn liittyviksi elemen-
tiksi.
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Luokkaan 42 kuuluvien palveluiden osalta valituslautakunta on katsonut, kuten
riidanalaisen pdidt6ksen 21 kohdasta ilmenee, etti hakemuksessa tarkoitettua
virisdvyd ei ymmarretd alkuperdn ilmaukseksi, kun merkkiin ei sisilly lisdele-
mentteji eli kuvioita tai sanoja.

Téltd osin on ensinnikin todettava, ettid palvelujen osalta virii ei kiytetd pal-
velussa itsessdin, koska palvelut ovat luonteeltaan sellaisia, ettd niiss4 itsessdén ei
voida kéyttdd virejd, eikd virilli anneta palveluille mitiin olennaista arvoa.
Kohdeyleis6 pystyy siis erottamaan virin kidyttimisen pelkkini koriste-
elementtind vérin kidyttimisestd palvelun kaupallisen alkuperin osoittamiseen.
Jos nimittdin merkissd ei erityisesti ole sanaelementtejd, kohdeyleisé kykenee
suoralta kiddeltd ymmartdmiin, perustuuko tietyn virin kiyttiminen palvelujen
yhteydesséd nditd palveluja tarjoavan yrityksen mielivaltaiseen valintaan.

Tilt4 osin esimerkissd, jonka virasto on esittidnyt osoittaakseen, ettd kaupallisessa
toiminnassa oranssi viri on palvelujen yhteydessi tavanomaisesti kiytetty
ulkoasun elementti, virid on kiytetty logon osana, yhdessid muiden virien kanssa
ja toissijaisesti suhteessa hallitsevaan sanamerkkiin, eli virii ei ole kiytetty sel-
laisenaan.

Toiseksi on todettava, etti koska ei ole osoitettu, etti kyseiselli virilld olisi
ensisijaisesti muita tehtivid, kohdeyleisd voi helposti ja vilittdmisti muistaa
tdmén virin kyseisten palvelujen tunnusmerkkina. Erottamiskykyyn ei vaikuta se,
ettd tillainen tavaramerkki on kommunikatiivisesti heikko siksi, ettd tdydenti-
vien graafisten elementtien puuttuessa tdllainen tavaramerkki ei yksin kykene
yksil6iméin kantajaa kyseisten palvelujen tarjoajaksi. Ei nimittiin ole tarpeen,
ettd merkistd saataisiin tdsmilliset tiedot siitd, kuka on palvelujen tarjoaja.
Riittdvidd on, ettd kohdeyleis6 pystyy tavaramerkin avulla erottamaan tavara-
merkilld yksiloidyn palvelun sellaisista palveluista, joiden kaupallinen alkuperd
on eri.
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Koska lisiksi hakemuksessa tarkoitettu viri on erityinen virisivy, joka on
haluttu rekisterdidé erityisid palveluja varten, lukuisia vireji on edelleen kiy-
tettdvissd samoja tai samankaltaisia palveluja varten. Tamin perusteella vali-
tuslautakunta on todennut virheellisesti, ettd merkin rekisterdinnilld
rajoitettaisiin epdasianmukaisesti kilpailijoiden mahdollisuutta kiyttda virid
palvelunsa esittimiseen tai yrityksensa yksildimiseen.

Edelld esitetyn perusteella on pédteltivi, ettd kohdeyleisd voi pelkistiin oranssin
sdvystd muodostuvan merkin perusteella erottaa kyseiset palvelut sellaisista
palveluista, joiden kaupallinen alkuperd on eri, kun kohdeyleisé tekee valin-
taansa myShempien hankintojen yhteydessa.

Kaiken edelli esitetyn perusteella kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistd soveltamista, on hyviksyttivi
luokkaan 42 kuuluvien palvelujen osalta ja hylittivd luokkaan 31 kuuluvien
maatalous- puutarha- ja metsdtaloustuotteiden osalta seki luokkiin 7 ja 11
kuuluvien kisittelylaitteistojen osalta.

Kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 73 ja 74 artiklan rikkomista

Asianosaisten lausumat

Kantaja korostaa sitd, ettd viraston on asetuksen N:o 40/94 73 artiklan perus-
teella perusteltava pditoksensd. Tilli velvollisuudella pyritdin siihen, etti
viranomaisen on valmisteltava huolellisesti pidtoksensd hankkimalla tosisei-
koista selvitysta.
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Kantajan mukaan se ei ole saanut niitd asiakirjoja, joiden perusteella virasto on
tehnyt paddtoksensd, ja tdmin vuoksi se ei ole pystynyt tarkastamaan, oliko
viraston hankkima selvitys asiaan vaikuttavaa, ymmirtimiin viraston paittelya
eikd tutkimaan, pitiko pdittely paikkansa, eiki siis tarpeen vaatiessa riitautta-
maan padttelyn lopputuloksia. Niin ollen kantaja katsoo, ettei sille ole annettu
tilaisuutta tulla kuulluksi eikd rajoittaa hakemukseen sisiltyvdi tavaroiden ja
palvelujen luetteloa.

Edelleen kantaja esittid, ettid asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan mukaan
kaikkien viraston padtoksien on perustututtava konkreettisiin seikkoihin. Nyt
esilld olevassa asiassa virastolla on perusteluvelvollisuus siiti huolimatta, ettd se
on tehnyt useita padtoksii, jotka vastaavat sisilloltdidn riidanalaista paztosta.

Virasto toteaa, ettd perusteluvelvollisuus on erotettava niyttdvelvollisuudesta,
jolla pyritddn siihen, ettd tdysin pitdvisti osoitetaan, etti tosiseikat ja oikeudel-
liset seikat pitdvit paikkansa.

Virasto korostaa, ettd asetuksen 73 artiklaa on tulkittava sen yhteisdjen lain-
kiyttdelimien oikeuskdytinnén valossa, jonka mukaan perustelujen perin-
pohjaisuus riippuu kyseisen toimen luonteesta ja siitd asiayhteydesti, jossa toimi
on toteutettu.

Viraston mukaan antaessaan kantajalle poikkeuksellisen mahdollisuuden vasta-
uskirjelmin antamiseen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin on nimen-
omaisesti pyrkinyt antamaan kantajalle tilaisuuden riitauttaa viraston viitteiden
ja niiden tueksi esitettyjen asiakirjojen paikkansapitivyys.
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Yhteistjen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Ensinnikin on todettava, ettd asetuksen N:o 40/94 73 artiklan ensimméisessi
virkkeessd virastolle on asetettu velvollisuus perustella paitoksensi.

Hylkdyspditosten osalta perusteluista on saatava tietdd syyt rekisterdintihake-
muksen hylkddmiselle, ja lisiksi perusteluiden on oltava sellaisia, ettd riidan-
alainen piitds voidaan asianmukaisesti riitauttaa (ks. vastaavasti asia T-135/99,
Taurus-Film v. SMHV (Cine Action), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. 11-379,
35 kohta ja asia T-136/99, Taurus-Film v. SMHV (Cine Comedy), tuomio
31.1.2001, Kok. 2001, s. II-397, 35 kohta).

Nyt kisiteltdvini olevassa asiassa riidanalaisesta padtoksestd ilmenee, etti vali-
tuslautakunta mainitsee eri kriteerit, joita on kiytetty sen ratkaisemisessa, onko
véri erottamiskykyinen, eli erityisesti sen, miten hakemuksessa tarkoitettu viri
ymmirretddn asianomaisessa asiakaspiirissd, virin tavanomaisuuden seki sen,
missd méddrin virid on kiytetty hakemuksessa tarkoitetuissa tavaroissa ja palve-
luissa. Vaikka riidanalaisen padtdksen perustelut ovat lyhyet, kantajalle selviii
niistd syyt kantajan tekemin rekisterdintihakemuksen hylkidmiselle jokaisen
kyseessd olevan tavaran ja palvelun osalta. Lisiksi siitd vaikeasta kysymyksesti,
joka liittyy siementen vireihin tai vérien puuttumiseen, valituslautakunta on
esittdnyt tdsméllisemmit perustelut, ja se on maininnut piitoksessddn tiettyji
ratkaisun perustaksi otettuja tosiseikkoja. Niin ollen kantaja on saanut tietoonsa
sellaiset seikat, jotka ovat tarpeen riidanalaisen paitoksen ymmartimiseksi ja sen
laillisuuden riitauttamiseksi yhteisjen lainkiyttoelimissa.

Toiseksi on todettava, ettd asetuksen N:o 40/94 73 artiklan mukaan viraston
pddtdkset voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin asianosaiset ovat
voineet ottaa kantaa.
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Kantajan vditteistd, jotka liittyvit siihen, ettd kantaja ei ole saanut riidanalaisen
padtoksen perusteena olevia asiakirjoja eikd kantajalle ole annettu tilaisuutta
esittdd mielipidettddn ndistd asiakirjoista, on syytd todeta, ettd nimi asiakirjat
eivit olleet valttimattomii paitoksen ymmirtdmisen kannalta eivitkd myoskddn
tavara- ja palveluluettelon rajoittamista koskevan oikeuden kiyttdmiseksi. Kan-
tajan valituslautakunnalle esittimin valituksen perusteluista ilmenee nimittiin,
ettd kantaja tunsi pddpiirteissdin ne argumentit ja seikat, jotka valituslautakunta
sittemmin tutki ratkaistakseen, oliko tutkijan piitds pysytettivi vai poistettava,
ja ndin ollen kantajalla on ollut tilaisuus esittid niistd mielipiteenss.

Téstd syystd on katsottava, ettd valituslautakunta ei ole rikkonut asetuksen
N:o 40/94 73 artiklaa, kun se ei ole toimittanut kantajalle niitd asiakirjoja, joita
se on kdyttinyt yksinomaan riidanalaisen piitoksen valmistelemiseksi seki
tdman padtoksen ja kantajan jo tunteman piittelyn perustelemiseksi.

Lisdksi siitd asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdassa siddetysti velvollisuu-
desta, jonka mukaan viraston on omasta aloitteestaan tutkittava asian tosiseikat,
on syytd todeta, ettd valituslautakunta on todellakin tutkinut tiettyji tosiseikkoja
arvioidakseen merkin erottamiskykyi suhteessa tavaramerkkihakemuksessa tar-
koitettuihin tavaroihin ja palveluihin sekd kiyttinyt niitd tosiseikkoja pda-
toksessddn. Taltd osin riidanalaista pddtdstd vastaavat viraston aiemmat
padatokset tai Internetisti saadut esimerkit eivit korvaa riidanalaisessa pai-
toksessd esitettyjd perusteluja, eikd niitd ole pidettivd uusina seikkoina, joita
virasto ei olisi tutkinut omasta aloitteestaan, vaan tiydentivini selvitykseni,
jonka virasto on esittdnyt kirjelmissiin mahdollistaakseen sen tutkimisen, onko
riidanalainen pditos oikeudellisesti perusteltu.

Edelld esitetyn perusteella asetuksen N:o 40/94 73 ja 74 artiklan rikkomista
koskeva kanneperuste on hylittivi.
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Oikeudenkiyntikulut

62 Yhteis6jen ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen 87 artiklan 3 kohdan
mukaan oikeudenkiyntikulut voidaan miiriti jaettaviksi asianosaisten kesken,
jos asiassa osa vaatimuksesta ratkaistaan toisen asianosaisen ja osa toisen asia-
nosaisen hyviksi. Koska kanne on hyviksytty vain palvelujen osalta, on syyti
midritd, ettd kantaja vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan ja velvoitetaan
lisiksi korvaamaan kaksi kolmannesta vastaajan oikeudenkiyntikuluista.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Sisdmarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)
toisen valituslautakunnan 19.4.2000 tckemi paitos (asia R 282/1999-2)
kumotaan luokkaan 42 kuuluvien palvelujen osalta.

I - 3865



TUOMIO 9.10.2002 — ASIA T-173/00

2) Kanne hyldtdin muilta osin.

3) Kantaja vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan ja velvoitetaan korvaamaan
kaksi kolmannesta vastaajan oikeudenkiyntikuluista. Vastaaja vastaa
yhdestd kolmasosasta oikeudenkiyntikulujaan.

Moura Ramos Pirrung Meij

Julistettiin Luxemburgissa 9 piivini lokakuuta 2002.

H. Jung R. M. Moura Ramos

kirjaaja toisen jaoston puheenjohtaja

II - 3866



