TUOMIO 27.2.2002 — ASIA T-34/00

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljis jaosto)

27 pédivind helmikuuta 2002 *

Asiassa T-34/00,

Eurocool Logistik GmbH, kotipaikka Linz (Itivalta), edustajanaan asianajaja
G. Secklehner, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana,

vastaan

sisamarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamiehinddn O. Montalto, E. Joly ja G. Schneider,

vastaajana,

jossa kantaja on nostanut kanteen sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (ta-
varamerkit ja mallit) ensimmadisen valituslautakunnan 9.12.1999 tekemaisti
pditoksestd (asia R 233/1999-1), joka koskee sanamerkin EUROCOOL rekis-
terdintid yhteisén tavaramerkiksi,

* QOikeudenkiyntikieli: saksa.
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EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljés jaosto),

toimien kokoonpanossa: presidentti P. Mengozzi sekid tuomarit V. Tiili ja
R. M. Moura Ramos,

kirjaaja: hallintovirkamies D. Christensen,

ottaen huomioon ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 21.2.2000 toimi-
tetun kanteen,

ottaen huomioon ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 20.6.2000 toimi-
tetun vastineen,

ottaen huomioon 14.6.2001 pidetyssi suullisessa kisittelyssi esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja on hakenut 6.6.1996 yhteisén tavaramerkkii sisimarkkinoiden harmo-
nisointivirastolta (tavaramerkit ja mallit) (jdljempédna virasto) yhteison tavara-
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merkistd 20 piivind joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin tim3 asetus on muutettuna,

perusteella.

Tavaramerkki, jonka rekisterdintid on haettu, on sanamerkki EUROCOOL.

Palvelut, joita varten rekisterdintid on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisteréimisti varten koskevaan,
15 piivind kesikuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin timi
sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 39 ja
42, ja ovat seuraavat:

Luokka 39:

Luokka 42:
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Tavaroiden, erityisesti jadhdytettyjen ja pakastettujen tavaroiden,
varastointi; varaston pitdmiseen liittyvd neuvonta ja tietojen anta-
minen; erityisesti jddhdytettyjen ja pakastettujen tavaroiden;
varastojen vuokraus; pakastettujen tavaroiden kuljetus moottori-
ajoneuvoilla ja kuorma-autoilla; jishdytettyjen ja pakastettujen
tavaroiden kuljetustoimintaan liittyvd neuvonta ja tietojen anta-
minen; pakastinrakennuksien, pakastimien ja jidhdytetyille ja
pakastetuille tavaroille tarkoitettujen varastolaitteiden vuokraus.”

”Logistiikkajdrjestelmien laatiminen, erityisesti jaihdytettyjen ja
pakastettujen tavaroiden kuljetukseen ja siilytykseen; ohjelmisto-
jen kehittiminen jidhdytettyjen ja pakastettujen tavaroiden
varastointiin, vilitykseen ja kuljetukseen.”



EUROCOOL LOGISTIK V. SMHV (EUROCOOL)

Tutkija ilmoitti 5.11.1998 piivitylld ilmoituksella hakijalle, ettd sanamerkki
EUROCOOL vaikuttaa tutkijan mielestd rekisterdintikelvottomalta, koska
sanamerkiltd puuttuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitetulla tavalla erottamiskyky tavaramerkkihakemuksessa ilmoitettujen
palveluiden osalta.

Tutkija on asetuksen N:o 40/94 38 artiklan nojalla hyldannyt hakemuksen
11.3.1999 tekemillddan paidcokselld perusteella, jonka hin oli maininnut
5.11.1998 péivityssi ilmoituksessaan.

Kantaja on hakenut 10.5.1999 virastossa muutosta tutkijan paatokseen asetuk-
sen N:o 40/94 59 artiklan mukaisesti.

Valituslautakunta on 9.12.1999 tekemilldian pddtdkselld (jaljempédnid riidan-
alainen pditds), joka on annettu kantajalle tiedoksi 15.12.1999, pysyttinyt tut-
kijan hylkdyspaitoksen (riidanalaisen padtoksen piddtésosan 1 kohta) silld
perusteella, ettd sanamerkilti EUROCOOL puuttuu erottamiskyky asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla ja ettd se on
yksinomaan kuvaileva saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tar-
koitetulla tavalla. Valitus on lisdksi palautettu tutkijalle, jotta tdma paittiisi
kyseisen asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti erottamiskyvyn saa-
vuttamiseen liittyvastd ndytostd (riidanalaisen paatoksen padtososan 2 kohta).

Valituslautakunta on katsonut, ettd tutkijan padtés on perusteltu, koska sana-
merkki EUROCOQOL osoittaa Euroopan alueella tapahtuvaa jadhdytettyjen
tavaroiden varastointia ja kuljetusta. Valituslautakunnan mukaan sanayhdis-
telmd EUROCOOL muodostuu englannin kielen kiyttosddntojen mukaisesti
tavallisesta COOL-sanasta, joka ilmaisee kyseisten palvelujen lajia, seki yleisesta
EURO-etuliitteestd, joka ilmoittaa sen maantieteellisen alueen, jolla niitd pal-
veluita tarjotaan.
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Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen pditoksen pidtososan 1 kohdan

— palauttaa tavaramerkkihakemuksen virastoon, jotta virasto jatkaisi rekiste-

réintimenettelyi

toissijaisesti kumoaa osittain riidanalaisen paitoksen padtésosan 1 kohdan ja
palauttaa tavaramerkkihakemuksen virastoon, jotta virasto jatkaisi rekiste-
rointimenettelyd seuraavien palveluiden osalta:

Luokka 39: ”Pakastettujen tavaroiden varastointi; varastojen vuokraus;
pakastettujen tavaroiden varaston pitimiseen liittyvd neuvonta ja tietojen
antaminen; pakastettujen tavaroiden kuljetus moottoriajoneuvoilla ja kuot-
ma-autoilla; pakastettujen tavaroiden kuljetustoimintaan liittyvi neuvonta ja
tietojen antaminen; pakastinrakennuksien, pakastimien ja pakastetuille
tavaroille tarkoitettujen varastolaitteiden vuokraus.”

Luokka 42: ”Logistiikkajirjestelmien laatiminen pakastettujen tavaroiden
kuljetukseen; ohjelmistojen kehittiminen pakastettujen tavaroiden varas-
tointiin, vilitykseen ja kuljetukseen.”
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— tai vaihtoehtoisesti seuraavien palveluiden osalta:

Luokka 39: ”Tavaroiden varastointi; varastojen vuokraus; tavaroiden
varastointiin liittyvd neuvonta ja tietojen antaminen.”

Luokka 42: ”Logistiikkajdrjestelmien laatiminen”.

— velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkiyntikulut kokonaisuudessaan
mukaan lukien valituslautakuntamenettelyyn liittyvit oikeudenkidyntikulut.

10 Virasto vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

~— hylkii kantajan vaatimukset

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkayntikulut.
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Oikeudellinen arviointi

Ensisijainen vaatimus ja toissijaiset vaatimukset, joiden mukaan asia olisi
palautettava virastoon, jotta virasto jatkaisi rekisterdintimenettelyi

Kantaja vaatii, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin palauttaa asian
virastoon ja midrda sen jatkamaan rekisterdintimenettelya.

Asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaan viraston on toteutettava
yhteisGjen tuomioistuimen tuomion tdytintdonpanosta johtuvat toimenpiteet.
Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtivini ei siis ole antaa tiltid osin
virastolle méariystd. Viraston on itse tehtdvd johtopditokset timin tuomion
tuomiolauselman ja perustelujen perusteella (asia T-331/99, Mitsubishi HiTec
Paper Bielefeld v. SMHV (Giroform), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. 1I-433,
33 kohta). Kisiteltivini olevia vaatimuksia ei siten voida ottaa tutkittavaksi.

Riidanalaisen pdiitoksen piditésosan 1 kobdan kumoamista koskeva vaatimus

Kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen, joista ensimmaiinen koskee ldhinni
sitd, ettd kantajan puolustautumisoikeuksia on loukattu; toinen koskee asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan virheellistd soveltamista ja kolmas
saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellisti soveltamista.
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Puolustautumisoikeuksien loukkaamista koskeva ensimmadinen kanneperuste

— Asianosaisten vditteet ja niiden perustelut

Kantaja huomauttaa, ettd tutkijan 11.3.1999 tekemi pdités perustuu yksin-
omaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaan ja ettd riidan-
alainen paitos sitd vastoin perustuu saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja ¢
alakohtaan. Kantajan mukaan tutkijan olisi yhti lailla tullut nojautua asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan. Jos péinvastainen kanta hyvik-
syttdisiin, johtaisi se kantajan mukaan siihen, ettd tutkijat voisivat lakkaamatta
esittdd uusia hylkdysperusteita, jotka voidaan lukea mahdollisesti tarkoituksella
yleisiksi jtettyjen perusteluiden *rivien vilistd”.

Kun kantaja on viitannut kannekirjelmassdan tutkijoihin, kantaja on suullisessa
kisittelyssd vahvistanut, ettd silld hdn on tarkoittanut tutkijoita seki valituslau-
takuntaa, ja kantaja on erityisesti tyytymiton siihen, ettd valituslautakunta on
esittinyt uuden hylkidysperusteen, johon kantajalla ei ole ollut mahdollisuutta
esittdd kantaansa, koska hylkdysperustetta ei ole mainittu 11.3.1999 tehdyssi
padtoksessd. Kantaja korostaa lisiksi, ettd muutoksenhakukirjelmissd, jossa
kantaja on maininnut perusteet sille, miksi hin hakee muutosta tutkijan pai-
tokseen valituslautakunnassa, kantaja on varmuuden vuoksi viitannut myos
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohtaan. Jos tutkija olisi vedonnut
tdhdn sddnnokseen, olisi kantaja pystynyt paremmin perustelemaan, miksi
kyseinen sanamerkki ei ole kuvaileva.

Virasto viittdd, ettd kanneperuste, joka nojaa perustelujen puutteellisuuteen, on
jatettdvad tutkimatta, koska kanneperuste koskee tutkijan padtosti eika valitus-
lautakunnan pdatostd, joka on ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimessa
nostetun kanteen kohteena.
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— Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Tutkija on hylannyt tavaramerkkia EUROCOOL koskevan hakemuksen, koska
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla
tavaramerkiltd puuttuu erottamiskyky haettujen palveluiden osalta. Valituslau-
takunta on todennut, ettd kyseistd sanamerkkii koskeva hakemus on hyldttivi
paitsi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa sdidetyn ehdot-
toman hylkiysperusteen nojalla myds saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c
alakohdassa siddetyn ehdottoman hylkiysperusteen nojalla.

Kun harkitaan kantajan esittimii viitteitd kokonaisuudessaan, on huomautet-
tava, ettd kantaja viittdi toisaalta, ettd valituslautakunta ei voi ottaa kantaa
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa siidettyyn ehdottomaan
hylkdysperusteeseen, jos tutkija itse ei ole sitd tehnyt; toisaalta kantaja viittii,
ettd valituslautakunta on soveltanut viran puolesta ehdotonta hylkiysperustetta,
johon tutkija ei ole nojautunut ja josta kantajaa ei ole etukiteen pyydetty esit-
timddn nikemystiin,

Néin ollen kanneperuste, jonka mukaan puolustautumisoikeuksia on loukattu,
on otettava tutkittavaksi siltd osin kuin se koskee riidanalaista paztdsta.

Ensiksi on syytid huomauttaa, etti puolustautumisoikeuksien kunnioittamisesta
sdddetddn asetuksen N:o 40/94 73 artiklassa, jonka mukaan viraston paitokset
voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa
kantaa.
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Puolustautumisoikeuksien kunnioittaminen on yhteisén oikeuden yleinen peri-
aate, jonka mukaan henkildille, joihin kohdistetaan heidin etuihinsa huomatta-
vasti vaikuttavia viranomaispdatoksid, kuten tdssd tapauksessa, on varattava
tilaisuus tulla asianmukaisesti kuulluksi (asia 17/74, Transocean Marine Paint
Association v. komissio, tuomio 23.10.1974, Kok. 1974, s. 1063, Kok. Ep. II,
s. 363, 15 kohta).

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskiytdannostd ilmenee, ettd
valituslautakunta loukkaa hakijan puolustautumisoikeuksia, jos se ei anna
hakijalle tilaisuutta esittdd nidkemyksidan ehdottomista hylkiysperusteista, jotka
valituslautakunta ottaa huomioon viran puolesta (asia T-122/99, Procter &
Gamble v. SMHV (saippuan muoto), tuomio 16.2.2000, Kok. 2000, s. II-265,
47 kohta).

Tédssd tapauksessa tutkijan pdidtos on perustunut kyseisen sanamerkin osien,
toisin sanoen EURO-lyhenteen ja COOL-adjektiivin, kielelliseen analyysiin.
Tutkijan mukaan nididen kahden yleisen sanan yhdistelmi ei anna sanamerkille
EUROCOOL mielikuvituksellisuutta ja erottamiskykyi. Tutkija on hylinnyt
yhteison tavaramerkkihakemuksen yksinomaan silld perusteella, ettd kyseiseltd
sanamerkiltd puuttuu erottamiskyky. Hylkddmista ei ole perusteltu tavaramerkin
kuvailevuudella.

Riidanalainen p#étds perustuu kahteen ehdottomaan hylkiysperusteeseen eli
puuttuvaan erottamiskykyyn ja sanamerkin EUROCOOL yksinomaiseen kuvai-
levuuteen. Valituslautakunta on todennut viimeksi mainitun hylkdysperusteen
osalta, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdassa kielletiizin
myontdmastd yhdelle elinkeinonharjoittajalle yksinoikeus kiyttia elinkeinotoi-
minnassaan sanamerkkid, joka rajoittuu kuvailemaan yleiselli tavalla niiden
tavaroiden ja palveluiden, jota varten sanamerkin rekisterdintiii vaaditaan, laatua
tai kadyttotarkoitusta. Valituslautakunta on toisaalta katsonut, ettd tuollaisen
merkinnén taytyy valttdméttd pysyd vapaasti kdytettdvind yleistd kdytt6d varten,
koska kilpailijoilla on laillinen intressi saada vapaasti kiyttda sitd (riidanalaisen
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paitdksen perusteluiden 12 kohta). Niitd perusteluja, jotka koskevat yksin-
omaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan soveltamista, ei
kuitenkaan ole mainittu tutkijan paitoksessi.

Vaikka ne elementit, joiden vuoksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja
c alakohdassa sdddettyjd ehdottomia hylkiysperusteita sovelletaan, voivat olla
tietyssd médrin samoja, kummallakin niistd hylkiysperusteista on silti oma
soveltamisalansa (ks. vastaavasti asia T-359/99, DKV v. SMHV (EuroHealth),
tuomio 7.6.2001, Kok. 2001, s. II-1645, 48 kohta). Asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa siddettyjd ehdottomia hylkdysperusteita
ei voida rinnastaa toisiinsa siten, ettd ne molemmat koskisivat erottamiskyvyn
puuttumista, koska ne on ilmaistu kahdessa eri siinnéksessa.

Néin ollen ensimméinen kanneperuste, joka koskee puolustautumisoikeuksien
loukkaamista silti osin kuin valituslautakunta on soveltanut asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdassa sdidettyi ehdotonta hylkiysperustetta eri-
tyisesti siitd syystd, ettd kuvaavat merkinnit on vilttimittomisti jatettdva
vapaasti kdytettdviksi, eikid ole antanut kantajalle mahdollisuutta ottaa riittavailld
tavalla kantaa tihdn ehdottomaan hylkiysperusteeseen ja sen tueksi esitettyihin
pohdintoihin, on hyviksyttivi.

Tédten ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen ei ole syyti tutkia siti, onko
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan virheellisti soveltamista
koskeva toinen kanneperuste perusteltu. Silti on tarpeellista tutkia, onko vali-
tuslautakunnan nikemys siitd, ettd sanamerkilti EUROCOOL puuttuu erotta-
miskyky, perusteltu.
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Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistd soveltamista
koskeva kolmas kanneperuste

— Asianosaisten viitteet ja niiden perustelut

Kantaja viittd, toisin kuin valituslautakunta on katsonut, ettd sanamerkissi
EUROCOOL oleva EURO- ja COOL-sanojen yhdistelmd antaa sanamerkille
useita mahdollisia merkityksid ja ettd se on erottamiskykyinen, koska sana-
merkkii tulee arvioida kokonaisuudessaan eikid analysoimalla erikseen kutakin
siind olevaa osaa. Kantajan mukaan riidanalainen tavaramerkki voidaan rekis-
terdidd, koska kyse on keksitystd mielikuvitussanasta.

EURO-sanasta kantaja toteaa, ettd suurin osa Euroopan unionin kansalaisista
liittd4 sanan spontaanisti uuteen yhteiseen valuuttaan eikd niinkdin havaitse sen
olevan maantieteellinen nimitys. Kantaja korostaa COOL-adjektiivin osalta, ettd
sanalle voidaan antaa useita muitakin merkityksid kuin mihin riidanalaisessa
padtoksessd on viitattu. Kantaja viittdd, ettd sanamerkki EUROCOOL on
muodostettu yhdistimailld kaksi sanaa epdtavanomaisella tavalla ja ettd se tuo
ainoastaan mieleen sen, ettd tavaramerkilld tarjottavat neuvonta- ja tietopalvelut
liittyvit cooliin eurojen kayttoon” seki logistiikkajérjestelmiin ja vastaaviin.

Kantaja muistuttaa, ettd viraston vakiintuneen kiytinnon mukaan asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa kaytetystd ilmaisusta tavara-
merkit, joilta puuttuu erottamiskyky” voidaan paitelld, ettd pienikin erottamis-
kyky on riittdvdd, ja ettd tAmin sddnndksen perusteella se kysymys, onko sana
erottamiskykyinen, on ratkaistava ottamatta huomioon sanan mahdollista
kuvailevuutta.
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Kantaja katsoo, ettd vaikka sanamerkki EUROCOOL on erottamiskykyinen vain
rajoitetusti, siihen kuitenkin sisiltyy luovuutta osoittava elementti erityisesti sen
johdosta, ettd sanaa ei 16ydy mist44n englannin- tai saksankielisesti sanakirjasta.

Virasto katsoo samoin kuin valituslautakunta, etti englanninkielinen yleiso
havaitsee vilittomasti, ettd sanamerkki EUROCOOL yksinkertaisesti merkitsee
sanamerkilld merkittyjen palveluiden olevan eurooppalaisia kuljetus-, varas-
tointi- tai sdilytyspalveluita, joissa kdytetidn jazhdytysjirjestelmi, ja ettd timd
jadhdytysjdrjestelmd on voimassa olevien yhteisén siidésten mukainen. Til-
lainen yhdistelmé, josta puuttuvat mielikuvituselementit, antaa ainoastaan
olennaista tietoa niistd palveluista, joihin sitd sovelletaan.

Virasto muistuttaa, ettdi EURO-sanaa kiytetiin Collins Cobuild English Dic-
tionary -sanakirjan (vuoden 1992 painos) mukaan sellaisten sanojen muodosta-
miseen, jotka kuvailevat tai viittaavat johonkin Eurooppaa tai Euroopan unionia
koskevaan asiaan. Niin ollen EURO-elementti yhdistetdin usein muihin sanoihin
uusien sanojen etuliitteeksi. Virasto kiistdd titen kantajan viitteen siitd, ettd
yhtendisvaluutan kiytté6notto olisi muuttanut EURO-sanan tillaista merkitysti,
koska euron voimaantulolla ei ole ollut vaikutusta EURO-etuliitteelld varustet-
tujen sanojen muodostamiseen.

Virasto korostaa lisiksi, ettd adjektiivimuotoinen COOL-sana tarkoittaa *vii-
ledd, miellyttidvdd ja vilvoittavaa, erittdin kuuman ja kylmin vastakohtaa”.
Kyseiset elintarvikealan ammattilaiset, joille sanamerkilli EUROCOOL nimetyt
palvelut on tarkoitettu, ymmirtivit COOL-sanan merkityksen juuri ndin.

Virasto toteaa toisaalta, ettdi EURO- ja COOL-sanojen yhdistelmiin ei sisilly
yvhtddn erottamiskykyistd elementtid, koska nimid kaksi sanaa on yhdistetty
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kieliopillisesti oikein. Kyseisessd sanamerkissd ei muutoinkaan ole mitddn mie-
likuvituksellista elementtid. Virasto viittdd lopuksi, ettd vaikka sana EURO-
COOL ei esiinnykddn missddn sanakirjassa tai tietosanakirjassa, ei se seikka
kuitenkaan riitd antamaan sanalle vaadittavaa erottamiskykya.

— Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan *tavaramerkit,
joilta puuttuu erottamiskyky”, ovat sellaisia merkkeja, joita ei voida rekistersida.
Lisiksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdassa siddetidn, ettdi “edelld
1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisterdinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan
osassa yhteisod”.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut merkit ovat
kykenemattomii tdyttdmddn tavaramerkille asetettua perustehtivii eli yksiloi-
méin tavaran tai palvelun kaupallisen alkuperin niin, ettd kuluttaja voi myo-
hempid hankintoja tehdessdin hankkia lisdd kyseiselli tavaramerkilld
varustettuja tavaroita tai palveluita, jos hdn on pitinyt niitd hyvind, tai, jos hin ei
ole tyytyvdinen niihin, valita jonkin toisen tavaran tai palvelun.

Tavaramerkin erottamiskykyd arvioitaessa on ensinnikin otettava huomioon ne
tavarat ja palvelut, joita varten merkki halutaan rekisteréidi (ks. asia T-345/99,
Harbinger v. SMHV (TRUSTEDLINK), tuomio 26.10.2000, Kok. 2000,
s. II-3525, 32 kohta), ja toiseksi se, miten kohdeyleisé eli nididen tavaroiden ja
palveluiden kuluttajat havaitsevat merkin.
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Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdasta ilmenee, etti jo vihii-
nenkin erottamiskyky riittdd siihen, ettd tdssi artiklassa madritelty hyl-
kaysperuste ei ole sovellettavissa.

Nyt esilld olevan asian osalta on todettava ensinnikin, ettd valituslautakunta ei
ole riittdvin seikkaperiisesti analysoinut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdan soveltamista tihdn tapaukseen.

Valituslautakunta on korostanut, ettd englanninkielisen Collins Cobuild English
Dictionary -sanakirjan (vuoden 1995 painos) mukaan EURO-etuliitetti kiyte-
tddn sellaisten sanojen muodostamiseen, jotka kuvailevat tai viittaavat asioihin,
jotka liittyvit Eurooppaan tai Euroopan unioniin, ja etti COOL-adjektiivi tar-
koittaa englannin The New Shorter Oxford English Dictionary -sanakirjan
(vuoden 1993 painos) mukaan “viilead, miellyttivid ja vilvoittavaa, erittiin
kuuman ja kylmén vastakohtaa” (riidanalaisen paitoksen perusteluiden 14 ja
15 kohta). Sanamerkisti EUROCOOL valituslautakunta on todennut, etti sen
merkitys on ymmarrettdvi, selvd ja yksiselitteinen ja ettd se ndin ollen valittdi
objektiivisen, selvin ja vilittmésti ymmarrettivin kuvauksen siitd, ettd kyse on
palveluista, jotka liittyvit Euroopan alueella tapahtuvaan jishdytettyjen tuot-
teiden kuljettamiseen ja niiden tuotteiden kylmasiilytykseen (riidanalaisen pi-
toksen perusteluiden 18 kohta).

Valituslautakunta on niin ollen pditynyt siihen, ettd kyseessi olevalta sana-
merkiltd puuttuu erottamiskyky, koska sanayhdistelmd EUROCOOL, joka on
englannin kielen kiyttoad koskevien sdsntdjen mukainen, muodostuu yksinomaan
yleisestd cool-sanasta, joka osoittaa kyseisten palvelujen lajia, ja yleisesti euro-
etuliitteestd, joka ilmoittaa sen maantieteellisen alueen, missi nditd palveluita
tarjotaan.
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Se seikka, ettd oikeudenkdynnin kohteena oleva merkki muodostuu sellaisista
elementeistd, jotka voivat viitata rekisterdintihakemuksessa mainittujen palve-
luiden tiettyihin ominaisuuksiin, ja etti ndiden elementtien yhdistelmi on muo-
dostettu kieliopillisesti oikein, ei riitd perustelemaan asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa sdidetyn ehdottoman hylkiysperusteen
soveltamista, ellei asiassa ilmene, ettd kohdeyleis6 ei kykene tillaisen merkin
perusteella, kun sitd tarkastellaan kokonaisuutena, erottamaan hakijan palveluita
kilpailijoiden palveluista.

On syytd todeta, ettd valituslautakunta on maininnut, ettei se nie sanamerkissi
EUROCOOL kantajan viittdmdd mielikuvituksellisuutta (riidanalaisen pii-
toksen perusteluiden 18 kohta).

Tiltd osin on todettava ensimméisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeus-
kdytanndn perusteella, ettd erottamiskyvyn ei voida katsoa puuttuvan pelkéstiddn
siksi, ettd merkki ei ole kuvitteellinen (asia T-87/00, Bank fiir Arbeit und
Wirtschaft v. SMHV (EASYBANK), tuomio 5.4.2001, Kok. 2001 s. 1I-1259,
39 kohta) tai ettd se ei ole vidhiisessikddn maidrin mielikuvituksellinen (asia
T-135/99, Taurus-Film v. SMHV (Cine Action), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001
s. II-379, 31 kohta ja asia T-136/99 Taurus-Film v. SMHV (Cine Comedy),
tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. 1I-397, 31 kohta). Yhteison tavaramerkissi ei
vilttdmattd tarvitse olla luovuutta ja omaperiistd tai mielikuvituksellista ele-
menttid, vaan sen pitdd pystyd yksildimddn markkinoilla olevat tavarat tai pal-
velut suhteessa kilpailijoiden tarjoamiin samantyyppisiin tavaroihin tai
palveluihin.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa sdiddetyn ehdottoman
hylkdysperusteen soveltamiseksi on médriteltdvd se, kykeneekdé kohdeyleiso
sanamerkin EUROCOOL perusteella, kun siti tarkastellaan kokonaisuutena,
kuten timin tuomion 45 kohdassa on esitetty, yksiloimiian yhteisén tavara-
merkin hakijan palvelut suhteessa muihin palveluihin, joiden kaupallinen alku-
perd on toinen.
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Tiissd tapauksessa kohdeyleiséni oletetaan olevan erikoistunut kohdeyleisé, joka
muodostuu hyvin valistuneista, tarkkaavaisista ja huolellisista henkildistd (ks.
vastaavasti asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999,
Kok. 1999, s. 1-3819, 26 kohta ja em. tuomio EuroHealth, 27 kohta). Kuten
valituslautakunta oikeutetusti on todennut, kyseessi olevat palvelut on suunnattu
ammattilaisille, jotka toimivat elintarvike- ja hotellialalla. Sitd paitsi asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdan soveltamisessa kohdeyleisénd, johon nihden
ehdotonta hylkéysperustetta on arvioitava, ovat englanninkieliset kuluttajat.

Niiden tekijoiden valossa on ensiksikin huomattava, ettd sanamerkki EURO-
COOL muodostuu EURO-etuliitteestd ja COOL-adjektiivista. Kuten valituslau-
takunta on todennut, EURO-etuliitetti kiytetidn yleisesti, kun viitataan
Eurooppaan tai Euroopan unioniin, ja COOL-adjektiivi voi tuoda mieleen minki
tahansa miellyttivin ja vilvoittavan asian, miki niin ollen vihjaa tietynlaiseen
laatuun.

Kohdeyleis6 muistaa siis helposti ja vilittomésti sanamerkin EUROCOOL. Tisti
seuraa, ettd sanamerkilli EUROCOOL, kun sitd tarkastellaan kokonaisuutena,
on itsessddn kyky tulla ymmirretyksi kohdeyleisdss niin, ettd kohdeyleisd pitad
sitd erottamiskykyisenid merkkini.

Yhti lailla on todettava, etti valituslautakunta ei ole riidanalaisessa padtoksessi
maininnut sitd, ettd sanamerkki EUROCOOL, kun siti tarkastellaan kokonai-
suutena, olisi yleisnimi tai yleisesti kiytetty nimitys elintarvike- ja hotelli-alalla
tai edelld timéan tuomion 3 kohdassa lueteltujen Nizzan luokituksen luokkiin 39
ja 42 kuuluvien palveluiden piirissd ndiden palveluiden yksiloimiseksi tai luon-
nehtimiseksi.
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Valituslautakunta ei ole myoskdin todennut, ettd kohdeyleiso ei kykene kyseisen
. . ’ . .

sanamerkin avulla, kun sitd tarkastellaan kokonaisuutena, erottamaan kantajan

palveluita sellaisista palveluista, joilla on toinen kaupallinen alkuperi.

Edelld esitetyn tarkastelun johdosta on todettava, ettd valituslautakunta on
soveltanut viirin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, kun se
on katsonut, ettd sanamerkilti EUROCOOL puuttuu erottamiskyky.

Niin ollen riidanalaisen paatoksen paidtososan 1 kohta on kumottava.

Oikeudenkayntikulut

Yhteisdjen ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen ty6jirjestyksen 87 artiklan
2 kohdan mukaan asianosainen, joka hidvidd asian, velvoitetaan korvaamaan
oikeudenkiyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut.

Tyojarjestyksen 136 artiklan 2 kohdan mukaisesti asianosaisille valituslauta-
kuntakdsittelystd aiheutuneet vilttdiméttomat kustannukset katsotaan korvatta-
viksi oikeudenkayntikuluiksi.

Koska virasto on hdvinnyt asian ja vastaaja on vaatinut oikeudenkédyntikulujensa
sekd valituslautakuntakaisittelystd aiheutuneiden valttdmattomien kustannusten
korvaamista, virasto velvoitetaan korvaamaan kantajan oikeudenkayntikulut.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljds jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Sisamarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmiii-
sen valituslautakunnan 9,12.1999 tekemin péitoksen (asia R 233/1999-1)
paitososan 1 kohta kumotaan.

2) Kanne hyldtdin muilta osin.

3) Vastaaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Mengozzi Tiili Moura Ramos

Julistettiin Luxemburgissa 27 piivini helmikuuta 2002.

H. Jung P. Mengozzi

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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