TUOMIO 9.10.2002 — ASIA T-360/00

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

9 pédividna lokakuuta 2002 *

Asiassa T-360/00,

Dart Industries Inc., kotipaikka Orlando, Florida (Amerikan yhdysvallat), edus-
tajinaan asianajajat J. Gray ja K.-U. Jonas,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asia-
miehenddn V. Melgar,

vastaajana,

jossa kantaja vaatii ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuinta kumoamaan sisi-
markkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmaéisen vali-
tuslautakunnan 22.9.2000 tekemin pidtoksen (asia R 278/2000-1), joka koskee
sanamerkin UltraPlus rekisteréintid yhteisén tavaramerkiksi,

* Oikeudenkéyntikieli: englanti.
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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: hallintovirkamies J. Plingers,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 2.5.11.2000 toi-
mitetun kanteen,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 8.3.2001 toimite-
tun vastineen,

ottaen huomioon 29.5.2002 pidetyssi istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja on 23.12.1997 jdttianyt hakemuksen merkkinsi rekisterdimisesti yhtei-
son tavaramerkiksi sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja
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mallit) (jaljempdna virasto) yhteison tavaramerkistd 20 pdivina joulukuuta 1993
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena
kuin kyseinen asetus on muutettuna, perusteella.

Tavaramerkki, jonka rekisterdintii on haettu, on sanamerkki UltraPlus.

Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisterdintii on haettu, ovat mikroaaltouu-
neissa, kiertoilmauuneissa ja tavallisissa uuneissa kiytettdvid muovisia uuniasti-
astoja, jotka kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvilistdi luokitusta
tavaramerkkien rekisterdimistd varten koskevaan, 15 pdivini kesikuuta 1957
tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna,
pohjautuvan luokituksen luokkaan 21.

Tutkija on 20.1.1999 tekemillddn paitokselld hylinnyt rekisterdintihakemuksen
asetuksen N:o 40/94 38 artiklan nojalla, koska haettu merkki ei ollut erotta-

miskykyinen kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla
tavalla.

Ensimmaiinen valituslautakunta on 22.9.2000 tekemillidn padtokselld (jaljem-
pénd riidanalainen piités) hyldnnyt kantajan valituksen tutkijan paitoksesti.

Valituslautakunta katsoi piiasiallisesti, etti sanamerkki, jonka rekistersintii
haettiin, on kyseessd olevien tavaroiden ominaisuuksien osalta kuvaileva, eiki se
voi toimia erottamiskykyisend merkkini, koska mahdollinen kuluttaja ymmairtii
sen olevan yksinomaan valmistajan tavaroilleen asettama tiukka laatuvaatimus.
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Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen piitéksen

— midrad, ettd rekisterdintihakemus palautetaan virastoon julkaistavaksi, ja

— velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkayntikulut.

Virasto vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuwomioistuin

— hylkia kanteen ja

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

If- 3873



10

11

TUOMIO 9.10.2002 — ASIA T-360/00

Kantaja on suullisessa kisittelyssi luopunut vaatimuksestaan, joka koskee
viraston miidrddmistd julkaisemaan UltraPlusia koskeva rekisterdintihakemus
asetuksen N:o 40/94 40 artiklan mukaisesti. Toisaalta se on ilmoittanut, etti se ei
ole tarkoittanut esittdd itsendisind kanneperusteina nikemyksidin, jotka liittyvit
yhdenvertaisen kisittelyn periaatteeseen sekd yhden asiakirjan (2.6.2000 paivitty
liite) jadmiseen vaille huomiota valituslautakunnassa kiydyssi menettelyssd,
mutta ettd se toistaa kyseiset nikemyksensi selvittisikseen ensimmadisen oikeus-
asteen tuomioistuimelle riidan kohdetta.

Oikeudellinen arviointi

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, joista toinen
perustuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja toinen kyseisen
asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kobdan c alakohdan rikkomiseen perustuva
kanneperuste

Asianosaisten lausumat

Kantaja vetoaa siihen, ettd valituslautakuntien kisityksen mukaan merkki ei ole
kuvaileva, jos se pelkistiin luo mielikuvia. Ndin on UltraPlusin osalta, joka ei
kuvaa yksinomaan ja suoraan itse tavaroita tai ominaisuuksia, joita kuluttaja
voisi etsid.
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Lisdksi kantaja mainitsee useita esimerkkeji osoittaakseen, etti virasto rekistersi
merkkejd, jotka muodostuvat kehuvista sanoista, joilla ei ole suoraa merkitysti
tarkasteltaessa niitd kokonaisuutena, ja jopa merkkeji, jotka muodostuvat
sanoista “ultra” tai *plus” yhdistettyini substantiiveihin tai adjektiiveihin.

Seuraavaksi kantaja huomauttaa, ettd sanamerkkii UltraPlus ei kiytetd kyseisten
kaupallisten piirien yleis- tai ammattikielessi, ettd sitd ei kotitalousalalla ravan-
omaisesti kdytetd kuvailtaessa uuniastioita ja ettd mikéin ei viittaa siihen, etti se
tulisi tavanomaiseksi.

Kantaja vetoaa vield siihen, ettd kyseessd oleva tavaramerkki ei esti kantajan
kilpailijoita kdyttdmastd sanoja, joista se muodostuu, ja ettd merkkii ei ole tar-
peen pitdd vapaana. Tdltd osin kantaja korostaa, ettid asetuksen N:o 40/94
12 artiklan sddnnokselld sallitaan sanan ultraplus kuvaileva kiytto.

Lopuksi kantaja tuo esiin, ettd tavaramerkki UltraPlus muodostuu iskettiin
keksitystd sanamerkistd, jolla ei ole kieliopillista merkitysti ja joka ei kuvaile
kyseessd olevia tavaroita tai niiden jotain ominaisuutta.

Virasto korostaa, ettd merkin kuvailevuutta pitdi arvioida suhteessa sithen, miten
kuluttaja ymmartdd merkin suhteessa kyseisiin tavaroihin ja palveluihin.

Se lisid, ettd jos sanalla on kyseessd olevien tavaroiden suhteen moniselitteinen ja

mielikuvia luova merkitys, joka mahdollistaa useita tulkintoja, se ei ole kuvai-
leva.
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Kisiteltdvind olevassa tapauksessa virasto arvioi, ettid sanamerkki UltraPlus
kuvailee suoraan, ilman tarvetta enempiin ajatteluun, tavaran erityistd omi-
naispiirrettd tai luonnetta tai jotain sen oleellista ominaisuutta, nimittdin astioi-
den erittdin hyvidd laatua. Sen mukaan kyseinen sanamerkki ei niin ollen ole
yksinomaan mielikuvia luova, vaan selvisti kuvaileva.

Lisiksi virasto korostaa, ettd Internetissi eri jasenvaltioiden osalta tehty tutkimus
paljastaa, ettd sanaa ultraplus kiytetddn suhteessa tavaran kestivyyteen. Sanan
ultraplus kidyttd on tavanomaista kehuttaessa kiytettyjen materiaalien korkeaa
laatua, erityisesti muoviteollisuudessa, josta kyseiset astiat ovat periisin.

Yhteis6jen ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan ”tavaramerkkeji,
jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinnoisti, joita voi-
daan elinkeinotoiminnassa kiyttdd osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia,
laatua, madrad, kiyttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd alkuperis, tavaroi-
den valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tava-
roiden tai palvelujen ominaisuuksia”, ei rekister6ida.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdassa estetiin se, ettd
ainoastaan yksi yritys saisi rekister6innin perusteella kiyttdi tavaramerkkindin
tissd sddnnoksessd tarkoitettuja merkkejd tai merkintdji. Tailld siddnnokselld
pyritddn siis sithen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, etti tillaisia merkkejd
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tai merkint6jd on jokaisen saatava vapaasti kiyttdd (asia T-358/00, Daim-
lerChrysler AG v. SMHV (TRUCKCARD), tuomio 20.3.2002, 25 kohta, ei vield
julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetaan niin ollen
sellaisia merkkejd ja merkintdjd, joita voidaan kohdeyleisén nikokulmasta kat-
sottuna normaalisti kiyttdd joko suoraan tai mainitsemalla tavaran tai palvelun
oleellinen ominaisuus kuvailtaessa rekisterdintihakemuksen kohteena olevaa
tavaraa tai palvelua (asia C-383/99 P, Procter & Gamble v. SMHV, tuomio
20.9.2001, Kok. 2001, s. 1-6251, 39 kohta). Merkin kuvailevuutta voidaan siis
arvioida yhtdéltd suhteessa kyseisiin tavaroihin tai palveluihin ja toisaalta sen
suhteen, miten madritty kohdeyleisé ymmartis merkin (em. asia TRUCKCARD,
tuomion 26 kohta).

Kisiteltdvind olevassa asiassa valituslautakunta on englannin kielen sanakirjojen
perusteella todennut, ettd merkki muodostuu toisaalta etuliitteestd »ultra”, joka
merkitsee ”ylimenevidd, voittavaa, rajat ylittivid — — ” tai Yparasta madrin,
luvun, ulottuvuuden, tarkkuuden, — — osalta”, ja toisaalta loppuliitteesti
”plus”, joka tarkoittaa, ettd tavara on “parasta laatua, erinomainen lajissaan”.
Valituslautakunta on katsonut, ettd kyseiset kaksi sanaa ovat kehuvia ilmaisuja,
joilla on tarkoitus tuoda esiin kyseessd olevien tavaroiden erinomaisuus. Se on
siten katsonut, ettd sanamerkki UltraPlus on kuvaileva kaikenlaisten tavaroiden
ja palvelujen osalta.

Téltd osin on syytd korostaa edelld esitettyjen midritelmien ja nithin liittyvien
sananmuodostussddntdjen perusteella, ettd jos sanamerkki olisi muodostunut
esimerkiksi etuliitteestd “ultra” ja adjektiivista, olisi todellakin mahdollista
todeta, ettd adjektiivi antaa kuluttajalle suoraan ja vilittomisti tietoa tavaran
yhdestd ominaisuudesta, ja ettd koska etuliite vain korostaa tavaran niin ms-
ritettyd ominaisuutta, tdlld tavalla muodostunut merkki on kuvaileva.
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Kisiteltdvidnd olevassa tapauksessa sana “ultra” ei kuitenkaan osoita uunias-
tiastojen laatua, médérdd tai ominaisuutta, joka olisi kuluttajan kannalta suoraan
ymmirrettdvissd. Kyseinen sana sellaisenaan pystyy yksinomaan vahvistamaan
laatua tai ominaisuutta, jota on kuvailtu jollain toisella sanalla. Sana ”plus” ei
liioin yksinddn kuvaile kyseessi olevien muovisten astiastojen laatua tai omi-
naisuutta, joka olisi kuluttajan kannalta suoraan ymmirrettivissi ja jota voi-
taisiin vahvistaa sanalla ”ultra”.

Riidanalaisesta piditoksestd ei tiltd osin ilmene, etti sanamerkki UltraPlus
yhdistetddn kohderyhmissi vilittdmaisti ja asiaa enempidi pohtimatta konkreet-
tisesti ja suoraan kyseisiin muovisiin astiastoihin (ks. vastaavasti asia T-359/99,

DKV v. SMHV (EUROHEALTH), tuomio 7.6.2001, Kok. 2001, s. II-1645,
35 kohta).

Se, ettd yritys epédsuorasti ja abstraktisti kehuu tavaroidensa erinomaisuutta
sanamerkin UltraPlus kaltaisen merkin vilitykselld ilmoittamatta kuitenkaan
suoraan ja vilittdmdésti kuluttajalle uuniastiastojen ainoastakaan erityisestd
ominaispiirteestd tai ominaisuudesta, on katsottava mielikuvien luomiseksi eiki
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuksi kuvaile-
miseksi (ks. vastaavasti asia T-24/00, Sunrider v. SMHV (VITALITE), tuomio
31.1.2001, Kok. 2001, s. 1I-449, 24 kohta).

Téltd osin viraston nikemys, jonka mukaan sanamerkki UltraPlus osoittaa
tavaroiden erittdin hyvid laatua ja erityisesti — kuten asia esitettiin suullisessa
kasittelyssd — muovin erinomaisuutta, jonka seurauksena tavarat ovat kevyiti
ja limpotilan vaihteluja kestdvid, ei salli merkin luokittelemista kuvaavaksi
merkiksi. Haetulla merkilli ei ilmaista eikd yksildidd kyseisenlaisia ominai-
suuksia, jotka jadvit — siindkin tapauksessa, etti yleisd voisi kuvitella niihin
viitattavan — lijan episelviksi ja epitdsmillisiksi, jotta timin perusteella voi-
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taisiin pdatelld, ettd kyseinen merkki kuvailee niiti tavaroita (ks. vastaavasti asia
T-87/00, Bank fiir Arbeit und Wirtschaft v. SMHV (EASYBANK), tuomio
5.4.2001, Kok. 2001, s. II-1259, 31 kohta).

Edelld esitetystd seuraa, ettd valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, kun se ei ole yhdistinyt tarkasteluaan kyseessi

oleviin tavaroihin eikd niyttanyt, ettd sanamerkilld UltraPlus voidaan suoraan
kuvailla kyseisii tavaroita.

Lopuksi on syyti lisitd, ettd se, ettd merkki ei ole kuvaileva, ei suoraan johda
sithen, ettd se olisi erottamiskykyinen. Kyseinen ominaisuus voi myés puuttua,
jos kohdeyleiso ei ymmarrd kyseiselld merkilld viitattavan tavaroiden kaupalli-
seen alkuperdan (ks. vastaavasti julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin 31.1.2002
antama ratkaisuehdotus yhteiséjen tuomioistuimessa vireilli olevassa asiassa
C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, 44 kohta ja em. asia EuroHealth, tuo-
mion 48 kohta). On siis paikallaan tutkia asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan b alakohdan rikkomiseen perustuva kanneperuste.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen perustuva
kanneperuste

Asijanosaisten lausumat

Kantajan mukaan yhteisén tavaramerkin taustalla oleva periaate on se, etti

merkki on rekisterdintikelpoinen, jos sen perusteella voidaan erottaa tietyn yri-
tyksen tavarat toisen yrityksen tavaroista.
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Tdmin osalta kantaja toteaa, ettd valituslautakunnat ovat vahvistaneet, etti jo
vihdinenkin erottamiskyky riittdd ja ettd tavaramerkki voi olla erottamiskykyi-
nen, vaikka se sisiltdd kuvailevia elementteji. Kuvaileva merkki voidaan vas-
taavasti rekister6idd, jos sitd kidytetddin uudissanana, jolta puuttuu yksiselitteinen

merkitys ja jolla ei ymmarrettivilld tavalla viitata tiettyihin tavaroihin tai pal-
veluihin.

Kantaja korostaa, ettd sanamerkilld UltraPlus on epitavallinen kirjoitusasu siltd
osin, ettd se sisdltdd ison P-kirjaimen. Sana on lisiksi keksitty, eiki sitd 16ydy
englannin kielen sanakirjoista. Sanamerkilld UltraPlus ei lopuksi ole yksiselit-
teistd tai tarkkaa merkitystd, koska sanoilla, joista se muodostuu, on useita

merkityksid ja koska kyseisten sanojen yhdistelmd on enemmin kuin episelvi
kuluttajalle.

Valituslautakuntien vahvistamien periaatteiden nojalla kantaja vetoaa siihen, ettd
sanat “ultra” ja ”plus” ymmairretiin kehuvina sanoina vain silloin, kun niiti
kiytetddn sen ominaisuuden kanssa, jota ne vahvistavat. Niin ollen yhdessi
kiytettyind niilld ei ole merkitysti eivitkid ne ilmaise kyseessd olevien tavaroiden
ominaisuutta tai tavaroita koskevaa tietoa. Siten ilmaisulla »UltraPlus-
uuniastiat” ei ole kuvailevaa tai ominaisuuksia koskevaa merkitysti.

Kantaja toteaa toisaalta, ettd jos sanat “ultra” tai ”plus” yhdistettyini adjektii-
viin tai substantiiviin voisivat olla erottamiskykyisid, niiden yhdistelmin, joka
jattdd enemmin tilaa mielikuvitukselle, pitdisi olla erottamiskykyinen kaiken-
laisten tavaroiden osalta. Kantaja korostaa, ettd virasto on tyytynyt hylkidmiin
tavaramerkin silld perusteella, ettd kyseiset kaksi sanaa ymmairretdin kehuvina,
ottamatta huomioon, etti niiden yhdistelmilli ei ole todellista merkitysti tai ettid
silld on vain mielikuvia luova merkitys.
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Virasto korostaa, ettd kuvailevat merkit kuuluvat yleensi samanaikaisesti
7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan ja 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan sovelta-
misalaan. Kyseinen pdillekkiisyys on ilmeinen siltd osin kuin kuvailevan merkin
avulla ei voida erottaa eri myyjien tavaroita.

Kaésiteltdvdna olevassa asiassa sanat “ultra” ja “plus” tuovat tavaroista riippu-
matta mieleen ajatuksen niiden erinomaisuudesta ja parhaasta laadusta. Virasto
katsoo, ettd kahdella kehuvalla sanalla ei ole erottamiskykyi silloinkaan, kun ne
on yhdistetty. Sanamerkki UltraPlus on sen mukaan erottamiskyvyton kaiken-
laisten tavaroiden osalta.

Virasto ei ole asiaa tarkasteltaessa kantajan kanssa samaa mielti kyseisen merkin
epitavallisesta kirjoitusasusta ja kekselidisyydestd. Virasto korostaa, etti P-kir-
jaimen kirjoittaminen isolla kirjaimella lisdd kokonaiskehuvuutta kyseisen kir-
jaimen erottaessa sanan “Ultra” sanasta “Plus”.

Virasto my0ntdd, ettd merkkejd on arvioitava johdonmukaisesti ja syrjiméitts-
madsti. Virasto kuitenkin tuo esiin, ettd valituslautakunnan suorittama sanamer-
kin UltraPlus hylkddminen on ehdottomasti johdonmukainen sen aikaisempien
pddtosten kanssa. Téltd osin se mainitsee esimerkkeini lukuisia padtoksid, jotka
koskevat merkkejd, jotka siséltivit etuliitteen *ultra” tai loppuliitteen »plus”.

Lopuksi virasto kiistdd kantajan viitteen, jonka mukaan sana ultraplus ei ole
tavanomainen kotitaloustavaroiden alalla. Tilt osin se esitti useita esimerkkeji
sanamerkin UltraPlus kiytostd etenkin muovisten astioiden osalta osoittaakseen,
ettd kyseistd sanamerkkid kiytetddn joissakin maissa kuvailevana tai yleiseni
nimityksend tietynlaisista astioista.
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Yhteisojen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

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

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut merkit, joilta
puuttuu erottamiskyky, eivit pysty tiyttimidn tavaramerkin keskeistd tehtdvai
eli yksildimddn tavaran tai palvelun kaupallista alkuperdd, jotta tavaramerkilld
varustetun tavaran tai palvelun ostava kuluttaja voisi siten myéhemmin han-
kinnan tehdessdén valita samalla tavalla, jos kokemus osoittautuu positiiviseksi,
tai toisella tavalla, jos kokemus osoittautuu negatiiviseksi.

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

Kaisiteltdvdnd olevassa asiassa valituslautakunta on péitellyt sanamerkin Ult-
raPlus erottamiskyvyttdmyyden siitd, ettd yhdistelmin muodostavat sanat on
todettu kehuviksi, ja siitd, ettd sellaiset lisielementit puuttuvat, jotka voisivat
tehdd kyseisestd sanamerkistid mielikuvituksellisen, epitavallisen tai silmiinpis-
tavan. Lisiksi valituslautakunta on katsonut, etti siltd osin kuin kuluttaja
ymmartiisi kyseisen sanamerkin olevan valmistajan tavaroilleen asettama tiukka
laatuvaatimus, se ei nikisi sitd erottamiskykyiseni alkuperdi osoittavana merk-
kina.
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Aluksi tdytyy korostaa, ettd merkin erottamiskyvyn toteenniyttimiseksi ei ole
tarpeen todeta, ettd merkki on omaperidinen tai mielikuvituksellinen (katso vas-
taavasti asiat T-135/99, Taurus-Film v. SMHV (CINE ACTION), tuomio
31.1.2001, Kok. 2001, s. 1I-379, 31 kohta ja T-34/00, Eurocool Logistik v.
SMHV (EUROCOOL), tuomio 27.2.2002, 45 kohta, ei vield julkaistu oikeus-
tapauskokoelmassa).

Kohdeyleison osalta on syytd korostaa, etti keittidvilineet ja erityisesti mikro-
aaltouunissa kaytettdvit muoviset astiastot on tarkoitettu yleistd kulutusta varten
ja siten kuluttajille, joiden huomiokyky ei edusta sellaista erikoistuneisuutta, etti
se vaikuttaisi siihen, miten he ymmartivit merkin. Kohdeyleisé6 muodostuu niin
ollen keskivertokuluttajista, jotka ovat tavanomaisen valistuneita seki kohtuul-
lisen tarkkaavaisia ja huolellisia (ks. vastaavasti asia C-342/97, Lloyd Schuh-
fabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. 1-3819, 26 kohta ja edelld
mainittu asia EuroHealth, tuomion 27 kohta).

Mitid sitten tulee sithen, miten kohdeyleisé ymmirtid kyseessd olevan sanamer-
kin, on syytd todeta, ettd kummallakin sanalla, joista kyseinen sanamerkki
muodostuu, muodostetaan komparatiiveja tai superlatiiveja siten, ettd ne lii-
tetddn substantiiviin tai adjektiiviin, eikd kyseisii sanoja siis yleensi kiyteti
samassa yhdistelmédssd yhdessd. Sananmuodostuksen nikokulmasta sanamerkki
UltraPlus muodostaa taltd osin rakenteensa puolesta epitavallisen yhdistelmin
niin englannin kielessa kuin muissakin yhteison kielissi (ks. vastaavasti em. asia
Procter & Gamble v. SMHV, tuomion 44 kohta). Sanamerkin UltraPlus kaltai-
nen merkki, joka edelld esitetyn mukaisesti on vailla “kuvailevuutta” ja joka
havaittavasti poikkeaa sananmuodostuksen kannalta oikeasta rakenteesta, voi
olla uuniastioiden osalta erottamiskykyisempi kuin merkit, jotka muodostuvat
sanoista, joiden oman merkityksen perusteella kuluttaja voi kuvitella, minkilai-
siin tavaroihin tai palveluihin tavaramerkki liittyy.

Kohdeyleiso voi helposti ja vilittdmaisti oppia muistamaan kyseisenlaisen merkin,
ja téllainen merkki voi mahdollistaa sen, etti kohdeyleis6 toistaa uuniastioita
koskevan positiivisen ostokokemuksen edellyttien, ettd merkki ei jo ole sellai-
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senaan yleisesti kdytossi kyseisenlaisten tavaroiden osalta, miki estiisi kuluttajaa
erottamasta kantajan tavaroita muiden yritysten tavaroista vilittomisti ja var-
masti.

Taltd osin virasto viittdd, ettd se on 18ytinyt lukuisia tapauksia, joissa sanaa
ultraplus kiytetddn kuvailevasti ja yleisesti muovisista tavaroista, myos uunias-
tioista. Kuten valituslautakunta on todennut, asiakas ei ndin ollen pitiisi kyseisti
sanaa erottamiskykyisenid alkuperii osoittavana merkkina.

Kun otetaan huomioon yhteisén tavaramerkin rekisterdintitodistus, jonka kan-
taja esitti suullisessa kisittelyssd, taytyy kuitenkin todeta, ettd tapauksissa, jotka
koskivat sanamerkin ultraplus viitettyd kiyttod Saksassa ja Italiassa tavan-
omaisena ja kehuvana merkkini ilman yhteytti kaupalliseen alkuperiin ja joihin
on vedottu viraston vastineessa, on itse asiassa kysymys yhteison tavaramerkin
UltraPlus kiyttdmisestd kantajan tavaroiden kuvaamisessa kuviomuodossa,
jonka haltija kantaja on.

Viraston vastineessa esitettyjen muiden esimerkkien osalta on lisiksi syyti todeta,
ettd niitd ei voida pitdd merkityksellisini siltid osin kuin muoviset tavarat yleenss,
mukaan lukien tyokalut ja sidhkolaitteet, eivit ole viiteryhmd muovisten uuni-
astioiden osalta.

Otettaessa lisiksi huomioon suullisessa kisittelyssd esitetyt esimerkit voidaan
todeta, ettd sanamerkkid UltraPlus ei kiytetd kuvailevassa merkityksessd, vaan
substantiivin vastineena, joka tavaramerkin muodossa osoittaa kantajan tai
muiden tavaramerkin haltijoiden tavarat. Kuitenkin kysymys siiti, voiko tapa,
jolla merkkid kiytetddn tavaroissa tai jolla se liitetdin niihin tavaramerkkini tai
jollain muulla tavalla, konkreettisesti johtaa siihen, etti kuluttaja ei pitiisi
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kyseistdi merkkid erottamiskykyiseni alkuperii osoittavana merkkini, vaan
pelkkidnd kaupallisena ilmoituksena, kuuluu kiyttoon liittyvidn tarkasteluun,
jota ei voida ottaa huomioon arvioitaessa merkin rekisterdintikelpoisuutta (ks.
vastaavasti em. asia TRUCKCARD, tuomion 47 kohta).

Miti sitten tulee viraston esittdmiin esimerkkeihin, jotka perustuvat sen vakiin-
tuneeseen kaytdntoon hyldtd sanan “ultra” tai sanan “plus” sisiltivit merkit, on
syytd todeta, ettd kyseiset merkit eivit muodostu sanoista *ultra” ja *plus” tissi
jarjestyksessd yhdessd kiytettyind. Etuliitteesti “ultra” ja substantiivista tai
adjektiivista muodostuvina ne kuuluvat yleensi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan ¢ alakohdan soveltamisalaan.

Edelld esitetyt seikat huomioon ottaen on syyti todeta lopuksi, ettd valituslau-
takunta on rikkonut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, kun
se on katsonut, ettd sanamerkin UltraPlus muodostavien sanojen valinnassa ei ole
mitdédn epitavallista, ja kun siltd on jadnyt selvittdmittd, ettd niin muodostettua
sanamerkkid, kun sitd tarkastellaan kokonaisuutena, kiytetidn yleisesti uunias-
tioista.

Kaikesta edelli esitetystd seuraa, ettd riidanalainen piités on kumottava.

Oikeudenkdyntikulut

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hividid asian, velvoitetaan korvaamaan oikeuden-
kéyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska virasto on hévinnyt asian ja
kantaja on vaatinut oikeudenkiyntikulujensa korvaamista, virasto on velvoitet-
tava korvaamaan kantajan oikeudenkiyntikulut.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN

(toinen jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Sisdmarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimméi-
sen valituslautakunnan 22.9.2000 tekemi pddtés (asia R 278/2000-1)
kumotaan.

2) Vastaaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Moura Ramos Pirrung Meij

Julistettiin Luxemburgissa 9 piivini lokakuuta 2002.

H. Jung R. M. Moura Ramos

kirjaaja toisen jaoston puheenjohtaja
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