FIELDTURF v, SMHV — (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljds jaosto)

31 pdivini maaliskauta 2004~

Asiassa T-216/02,

Ficldturf Inc., kotipaikka Montreal (Kanada), edustajanaan asianajaja
P. Baronikians,

kantajana,

vastaan

sisaimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asia-
michendin O. Waelbroeck,

vastaajana,

jossa kantaja vaatii ensimmiisen oikcusasteen tuomioistuinta kumoamaan
SMHV:n ensimmiisen valituslautakunnan 15.5.2002 tekemin ratkaisun (asia
R 462/2001-1), joka koski sanamerkin LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE
GRASS... PLAYS LIKE GRASS rekisterdintii yhteison tavaramerkiksi,

* Qikeudenkiiyntikicli: englanti.
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EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljis jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja H. Legal seki tuomarit V. Tiili ja
M. Vilaras,

kirjaaja: H. Jung,

ottaen huomioon kirjallisessa kasittelyssd ja 17.12.2003 pidetyssd istunnossa
esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Tosiseikat

Kantaja teki 19.6.2000 yhteison tavaramerkkii koskevan hakemuksen sisi-
markkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV) yhteisén
tavaramerkistd 20 pdivdnd joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 40/94 (EYVL L 11, s. 1) perustella, sellaisena kuin timi asetus on
muutettuna.
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2 Sanamerkki, jonka rekisterdintid haettiin, on LOOKS LIKE GRASS... FEELS
LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS.

3 Tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkin rekisterintid haettiin, kuuluvat
tavaroiden ja palvelujen kansainvilisti luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd
varten koskevaan 15.6.1957 tchtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on
tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 27 ja 37, ja ne
vastaavat kummankin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 27: ”syntecttiset piiillysteet, jotka koostuvat alustaan pystyyn
asetetuista synteettisistd kuiduista tehdyistd nauhoista ja jotka ovat osittain
péillystettyji hickasta ja kimmoisista hiukkasista muodostuvalla tiytteelld
jalkapallon, haavipallon, maahockeyn, golfin ja muiden urheilulajien
pelaamista varten”

— luokka 37: ”sellaisten synteettisten piillysteiden paikoilleenpano, jotka
koostuvat alustaan pystyyn asctetuista pystysuorista synteettisisti kuiduista
tchdyisti nauhoista ja jotka ovat osittain paillystettyjd hickasta ja
kimmoisista hiukkasista muodostuvalla tdytteclld jalkapallon, haavipallon,
maahockeyn, golfin ja muiden urheilulajien pelaamista varten”.

4 Tutkija katsoi 13.3.2001 tckemissidin ratkaisussa, etti hakemuksen kohtcena
olevaa tavaramerkkii ei asctuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
perusteella voida rekisterdidd hakemuksessa tarkoitettuja tavaroita ja palveluja
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varten. Tutkija katsoi, ettd hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki muodostuu
yksinomaan erittdin yksinkertaisista iskulauseista, jotka eivit ole milliin tavoin
erottamiskykyisid tavaramerkkid koskevassa hakemuksessa tarkoitettujen tava-
roiden ja palvelujen osalta. Hinen mukaansa hakemuksen kohteena oleva
tavaramerkki on muotoiltu siten, ettdi kohderyhmi voi helposti ymmartdd sen
viittaavan suoraan ja vilittomdsti synteettisten pdillysteiden toivottavaan
ominaisuuteen. Vditetyt retorinen loisto, mahtipontinen sivy ja symmetrinen
muoto eivdt riitd antamaan hakemuksen kohteena olevalle tavaramerkille
minkéinlaista erottamiskykyi. Pelkdstidn sen perusteella, ettd timi tavaramerkki
on rekisterdity Yhdysvalloissa, ei voida piitelld, ettd timd tavaramerkki on
erottamiskykyinen.

Kantaja teki 3.5.2001 SMHV:lle valituksen tutkijan ratkaisusta asetuksen
N:o 40/94 59 artiklan perusteella. Valituksen perusteet sisdltiva kirjelma jitettiin
12.7.2001. Koska tutkija ei hyviksynyt valitusta, se siirrettiin 20.7.2001
ensimmdiseen valituslautakuntaan asetuksen N:o 40/94 60 artiklan 2 kohdan
mukaisesti.

Ensimmiinen valituslautakunta hylkisi valituksen 15.5.2002 tekemélldan ratkai-
sulla (jdljempdnd riidanalainen ratkaisu), joka annettiin tiedoksi kantajalle
17.5.2002.

Valituslautakunta katsoi ldhinni, etti hakemuksen kohteena olevalla tavaramer-
killd vilitetddn selked ja suora viesti, jossa tiedotetaan kohderyhmiin kuuluvaa
kuluttajaa siitd, ettd kantajan synteettisilld pinnoilla on ominaisuuksia, jotka ovat
hyvin samankaltaisia kuin ruohon ominaisuudet, ja siiti, ettd kantaja asettaa
paikalleen synteettisid pintoja, joilla on nimi ominaisuudet. Valituslautakunta
lisdsi, ettd kohderyhmiidn kuuluva kuluttaja ei kykene erottamaan kantajan
tavaroita ja palveluja scllaisten kilpailijoiden tavaroista ja palveluista, jotka
haluavat my6s tiedottaa helppotajuisesti siiti, ettd niiden omat synteettiset pinnat
muistuttavat ruohoa. Valituslautakunta katsoi, ettd hakemuksen kohteena olevan
tavaramerkin luontaisen erottamiskyvyn puuttumiselle saadaan vahvistus Inter-
net-haun tuloksesta, jonka perusteella muut samankaltaisten tavaroiden toimitta-
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jat kdyttivit tavanomaisesti sellaisia ilmaisuja kuin ”looks like grass”, "feels like
grass” ja “plays like grass” joko yksinddn tai samankaltaisissa tai samanlaisissa
yhdistelmissd kuin hakemuksen kohteena olevassa tavaramerkissd. Valitus-
lautakunta katsoi lopuksi niiden iskulauseiden osalta, jotka SMHV on
rekisterdinyt tavaramerkeiksi, ettd iskulauseita ei arvioida tietyn periaatteen
mubkaisesti, koska kukin tapaus on arvioitava sen omien ominaisuuksien
perusteella ne tavarat ja palvelut huomioon ottaen, joita varten tavaramerkki
on tarkoitettu.

Menettely ja asianosaisten vaatimukset

Kantaja nosti timin kantecen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen
17.7.2002 toimittamallaan kannckirjelmalld.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin (neljds jaosto) padtti aloittaa suullisen
kisittelyn esittelcviin tuomarin kertomuksen perusteella.

Kuultuaan, ctti kantaja ei osallistuisi 17.12.2003 jirjestettyyn istuntoon,
my®dskdin SMHYV eci osallistunut sithen. Ensimméisen oikeusasteen tuomioistuin
totesi asianosaisten poissaolon suullisen kisittelyn poytikirjassa.

Kantaja vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen ratkaisun
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— mdadrdd SMHV:n rekister6imédan hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin
kaikkien tavaramerkkid koskevassa hakemuksessa mainittujen tavaroiden ja
palvelujen osalta

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

12 SMHYV vaatii, ettid ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin

— jdttdd kanteen tutkimatta siltd osin kuin se koskee hakemuksen kohteena
olevan tavaramerkin méddrdamistd rekisterditavaksi

— hylkdi kanteen muilta osin perusteettomana

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Vaatimuksen, jonka mukaan SMHV on miarittiva rekisteroimaan hakemuksen
kohteena oleva tavaramerkki, tutkittavaksi ottaminen

Asianosaisten lausumat

13 Kantaja vaatii, ettd SMHV mdiritidn rekister6imidin hakemuksen kohteena
oleva tavaramerkki kaikkien tavaramerkkii koskevassa hakemuksessa mainittu-
jen tavaroiden ja palvelujen osalta.
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SMHV viittdd, etti ensimmiisen tuomioistuimen tehtivini ei ole antaa sille
tillaista madrdysti.

Ensimmiiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Vakiintuneen oikeuskiytinnén mukaan kun yhteisdjen ensimmaisen oikeusasteen
tuomioistuimelta on haettu muutosta SMHV:n valituslautakunnan tekeméin
ratkaisuun, SMHV:n on asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaisesti
toteutettava timin tuomioistuimen tuomion tiytintdénpanosta johtuvat toimen-
piteet. Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtivini ci siis ole antaa
SMHV:lle tidytintdénpanoa koskevia miiriyksid (asia T-331/99, Mitsubishi
HiTech Paper Bielefeld v. SMHV (Giroform), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-
433, 33 kohta ja asia T-388/00, Institut fiir Lernsysteme v. SMHV — Educational
Services (ELS), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. 11-4301, 19 kohta).

Kantajan vaatimusten toinen kohta, jolla pyritddn siihen, cttd ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuin méiirdisi SMHV:n rekisterdimiidn hakemuksen koh-
teena olevan tavaramerkin, on ndin ollen jitettdva tutkimatta.

Piaasia

Kantaja vetoaa lihinni kahteen kanneperusteeseen, joista ensimmadinen koskee
asetuksen Nto 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista ja toinen saman
asctuksen 73 artiklan rikkomista.
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Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomisia koskeva
ensimmdinen kanneperuste

Asianosaisten lausumat

Kantaja viittdd, ettd hakemuksen kohteena olevalla tavaramerkilld on edellytetty
vihimmdiiserottamiskyky, jotta se voidaan rekisteroidd, ja lisdd, ettd tdmd
tavaramerkki ei ole kuvaileva ainakaan tavaramerkkii koskevassa hakemuksessa
tarkoitettujen palvelujen osalta.

Kantajan mukaan hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kieli- ja rytmi-
opillinen rakenne on epitavallinen. Sanojen like grass” toisto antaa hakemuksen
kohteena olevalle tavaramerkille runollisen luonteen ja retorisen loiston, ja sen
symmetrinen kolmiosainen rakenne luo mahtipontisen sivyn. Niiden tehokeino-
jen ansiosta kuluttaja voi tunnistaa ja painaa mieleensd kyseessi olevan
tavaramerkin kantajan tavaroiden ja palvelujen alkuperidn osoittajana. Hake-
muksen kohteena oleva tavaramerkki on kantajan mukaan mielikuvituksellinen ja
silld on visuaalinen luonne yksitavuisesta verbisti, sanoista “like” ja “grass” seki
”...”:std muodostuvan saman sarjan sddnnollisen toiston vuoksi. Hakemuksen
kohteena olevan tavaramerkin merkitys on epidmaiirdinen ja moninainen, koska
sanat ”look”, “feel” ja ”play” voidaan ymmirtii sekd transitiivisiksi ettd
intransitiivisiksi. Varsinkaan ”plays like grass” ei kantajan mukaan ole
tavanomainen lauserakenne, ja silli on seuraava epitavallinen merkitys: jokin
toimii ruohon tavoin.

Riidanalainen ratkaisu on kantajan mukaan lisiksi vastoin ensimmdisen oikeus-
asteen tuomioistuimen asiassa T-138/00, Erpo Mobelwer vastaan SMHV (DAS
PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT), 11.12.2001 antamaa tuomiota
(Kok. 2001, s. 11-3739), jossa ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi
kantajan mukaan, etti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaan
perustuva rekisterdinnin epiddminen on perusteltua ainoastaan, jos on osoitettu,
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ettd kyseessd olevien sanojen yhdistelmid kdytetddn tavanomaisesti kaupallisessa
viestinnissd ja crityisesti kyseessi olevien tavaroiden ja palvelujen mainonnassa.
Valituslautakunnan tihéin liittyen riidanalaisen ratkaisun 12 kohdan alaviitteessid
mainitsemilla mainoksilla ei ole kantajan mukaan merkitystd, koska ne koskevat
yksinomaan amerikkalaisia markkinoita. Yksi ndisti mainoksista perustuu sitéd
paitsi amerikkalaisen tavaramerkin LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE
GRASS... PLAYS LIKE GRASS”, jonka haltija kantaja on, sallittuun kiytt6on.

SMHYV viittid, cttd valituslautakunnan oli perusteltua katsoa, etti kohderyhmi
huomioon ottaen hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki ci ole erottamisky-
kyinen niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten sitd on kiytetty.

Ensimmidisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asctuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkeji,
»joilta puuttuu crottamiskyky?”, ei rekisterdida.

Erottamiskyky puuttuu edelli mainitussa siddnnoksessd tarkoitetulla tavalla
sellaisilta merkeilti, jotka civit kykene tdyttimidn tavaramerkille asctettua
perustchtiivid eli yksildimiin tavaran tai palvelun alkuperédd niin, cttd kuluttaja
voi mydhempid hankintoja tehdessdéin hankkia lisid kyseiselld tavaramerkilla
varustettuja tavaroita tai palveluita, jos hin on pitinyt niitd hyvind, tai valita
jonkin toisen tavaran tai palvelun, jos hin ei ole tyytyviinen niihin (asia T-79/00,
Rewe-Zentral v. SMHV (LITE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-705,
26 kohta; yhdistetyt asiat T-79/01 ja T-86/01, Bosch v. SMHV (Kit Pro ja Kit
Super Pro), tuomio 20.11.2002, Kok. 2002, s. 1I-4881, 19 kohta; asia T-130/01,
Sykes Enterprises v. SMHV (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), tuomio
5.12.2002, Kok. 2002, s. 1I-5179, 18 kohta ja asiat T-324/01 ja T-110/02, Axions
ja Belce v. SMHV (ruskean sikarin muoto ja kultaharkon muoto), tuomio
30.4.2003, Kok. 2003, s. 1I-1897, 29 kohta).
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Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tavaramerkit
ovat erityisesti niitd tavaramerkkejd, joita kohderyhmin mielesti kiytetddn
tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa kyseisten tavaroiden tai palvelujen esittimi-
seen tai joiden osalta on ainakin olemassa konkreettisia seikkoja, joiden
perusteella voidaan piitelld, ettd niitd voidaan kiyttii tilld tavoin (em. yhdistetyt
asiat Kit Pro ja Kit Super Pro, tuomion 19 kohta ja em. asia ruskean sikarin
muoto ja kultaharkon muoto, tuomion 44 ja 45 kohta).

Tillainen kdytto ei sindnsd ole esteend sellaisen tavaramerkin rekisterdinnille,
joka koostuu merkeistd tai ilmauksista, jotka ovat mainoksissa kiytettdvid
iskulauseita, laatua koskevia ilmauksia tai kehotuksia ostaa niitd tavaroita tai
palveluja, joita varten tavaramerkkii on kiytetty. Mainoslauseen kaltainen
merkki, joka tdyttdd muita tehtdvid kuin tavaramerkin tehtivin, on kuitenkin
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla
erottamiskykyinen vain, jos se voidaan heti ymmirtii niin, ettd silld ilmaistaan
niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten siti on kiytetty, kaupallinen
alkuperi, jolloin kohderyhmi voi erottaa ilman sekaannuksen mahdollisuutta
tavaramerkin haltijan tavarat tai palvelut niisti, joilla on eri kaupallinen alkuperi
(em. asia REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, tuomion 19 ja 20 kohta).

Tavaramerkin erottamiskykyd voidaan lopuksi arvioida yhtdilti ainoastaan
suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten sen rekisterdintii on
haettu, ja toiseksi ottaen huomioon se, milli tavalla tavaramerkki ymmarretdin
kohderyhmissi (em. asia LITE, tuomion 27 kohta; em. yhdistetyt asiat Kit Pro ja
Kit Super Pro, tuomion 20 kohta ja em. asia ruskean sikarin muoto ja
kultaharkon muoto, tuomion 30 kohta).

Ne tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkkii on kiytetty, ovat synteettinen
nurmikko ja tdmén tavaran paikalleen asettamista koskevat palvelut.
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Kohderyhmin osalta on katsottava, ettd kyseessd eivit ole yksinomaan urhei-
luseurat, urheilujirjestdt ja urheilutapahtumien jérjestdjdt, vaan yleisemmin
tavanomaisen valistuneet ja kohtuullisen tarkkaavaiset loppukuluttajat, jotka
voidaan saada kiyttimiin kantajan tavaroita ja palveluja omiin tarpeisiinsa.
Kohderyhmi on lisiksi englanninkielinen, koska hakemuksen kohteena oleva
tavaramerkki on englanninkielinen (ks. vastaavasti em. yhdistetyt asiat Kit Pro ja
Kit Super Pro, tuomion 21 kohta).

Hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin osalta kantajan pidasiallinen viite
on se, ettd tavaramerkin LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS
LIKE GRASS viitetysti epitavallinen kieli- ja rytmiopillinen rakenne huomioon
ottacn silld on cdellytetty vihimmaiserottamiskyky, jotta se voidaan rekisterdida.
Kantaja vetoaa timin tavaramerkin symmetriseen rakenteescen ja véittdd, cttéd
silld on runollinen luonne, rytmi ja retorinen *loisto”.

Tavaramerkkiéi koskevassa hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden osalta ci ole
syytd ascttaa kyseenalaiseksi valituslautakunnan totcamusta, jonka mukaan
hakemuksen kohteena olevassa tavaramecrkissd ei itsessddn ole mitddn, minka
vuoksi sc olisi erottamiskykyinen. Kuten SMHYV perustellusti toteaa, hakemuksen
kohteena oleva tavaramerkki on pelkkd tavaroiden ominaisuuksia koskeva
kolmen viitteen tavanomainen ja yksiselitteinen yhdistelmi. Toisin kuin kantaja
viittid, ilmaisulla “plays like grass” eci ole millidn tavoin tavanomaisesta
poikkeavaa merkitystd “jokin toimii ruohon tavoin”. Tavaramerkilli LOOKS
LIKE GRASS... FEELS LIKE GRAS... PLAYS LIKE GRASS on piéinvastoin
seuraava sclked ja viliton merkitys: “Niyttdd ruoholta... Tuntuu ruoholta...
Soveltuu pelaamiscen yhti hyvin kuin ruoho”. Tilld tavaramerkilld tiedotetaan
siis suoraan kohderyhmiai siitd, cttd hakemuksen kohteena olevassa tavaramer-
kissd tarkoitetuilla tavaroilla (synteettiset ruohopiillysteet) on samankaltaisia
ominaisuuksia kuin luonnonruoholla.
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SMHV:n tavoin ensimmdiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo myds, ettd
hakemuksen kohteena olevalla tavaramerkilli ei ole minkiinlaista erityistd
retorista ”loistoa”, runollista luonnetta tai rytmid, jonka perusteella se olisi
erottamiskykyinen. Vaikka tilld tavaramerkilld saattaa olla tillaisia vaikutuksia,
ne ovat joka tapauksessa erittiin hajanaisia, eiki kohderyhmidin kuuluva
kuluttaja nde niiden perusteella tavaramerkissd muuta kuin myynninedistimis-
ilmaisun, jota kiytetdin yleisesti synteettisten nurmikkojen yhteydessi ja jolla ei
ndin ollen voida osoittaa kyseisten tavaroiden alkuperia.

Valituslautakunta ja SMHYV sovelsivat tavaramerkkii koskevassa hakemuksessa
tarkoitettuihin palveluihin samaa pidttelyd kuin tavaroihin. Niin ollen todet-
tuaan, ettd hakemuksen kohteena olevalla tavaramerkilli pyritiin selkedsti
tiedottamaan kuluttajia siitd, ettd tavaramerkkii koskevassa hakemuksessa
tarkoitetuilla tavaroilla on ominaisuuksia, jotka ovat samankaltaisia kuin
luonnonruohon ominaisuudet, valituslautakunta lisdsi riidanalaisen ratkaisun
11 kohdassa, ettid ”(tilli tavaramerkilld) tiedotetaan samalla tavoin kuluttajia
siitd, ettd kantaja asettaa paikoilleen (luokkaan 37 kuuluvat palvelut) synteettisid
nurmikoita, joilla on nimi ominaisuudet™.

Ei voida sulkea pois siti, ettd kun kyseessd ovat synteettisen nurmikon paikalleen
asettamista koskevat palvelut, hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki voi olla
erottamiskykyinen. On kuitenkin todettava, etti kantaja on hakenut timin
tavaramerkin rekisterdintid erotuksetta sekd synteettisid nurmikoita ettd timin
tavaran paikalleen asettamista koskevia palveluja varten ja pyytdmitti erityisesti
tavaramerkkii koskevan hakemuksensa rajoittamista yksinomaan palveluihin
siind tapauksessa, ettd timd hakemus hyldtidn tavaroiden osalta. Tdma4 tilanne
voidaan rinnastaa tilanteeseen, jossa tavaramerkkii koskeva hakemus koskee
kokonaista Nizzan sopimukseen perustuvan luokituksen luokkaa tavaramerkin
hakijan rajoittamatta hakemustaan (asia T-106/00, Streamserve v. SMHV
(STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. 1I-723, 46 kohta; asia
T-355/00, DaimlerChrysler v. SMHV, tuomio 20.3.2002, Kok. 2002, s. 11-1939,
40 kohta ja asia T-222/02, HERON Robotunits v. SMHV (ROBOTUNITS),
tuomio 26.11.2003, Kok. 2003, s. I1-4995, 46 kohta). Tissi tilanteessa otetaan
my0s ja ennen kaikkea huomioon se, ettd kantajan tavaramerkkii koskevassa
hakemuksessa tarkoitetut palvelut ja tavarat liittyvit erottamattomasti toisiinsa,
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koska nidmi palvelut voivat koskea vain kyseisten tavaroiden paikalleen
asettamista (esimerkkini tavaroiden ja palvelujen vilisen yhteyden huomioon
ottamisesta ks. em. asia TELE AID, tuomion 35 kohta). Valituslautakunta teki
tissd tilantcessa asianmukaisesti yhteisen ratkaisun tavaramerkkii koskevassa
hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen osalta katsoessaan, ettd
hacttua tavaramerkkii ei voida kummankaan osalta ymmértdid heti alkuperin
osoittajaksi, vaan yksinomaan mainoslauseeksi, jolla tiedotetaan kuluttajia siitd,
etti kantajan myymilli ja paikalleen asettamalla nurmikolla on samankaltaisia
ominaisuuksia kuin luonnonnurmikolla.

Kantajan sen viitteen osalta, jonka mukaan riidanalainen ratkaisu on vastoin
edelli mainitussa asiassa DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT annecttua
tuomiota, koska siini ci esitetd niyttod siitd, ettd hakemuksen kohteena olevaa
tavaramerkkifi kiytetidn tavanomaisesti, riittdd, kun todetaan, ettd tdmin
tuomion jilkeisen oikeuskiytinnon mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tavaramerkit civit ole yksinomaan
tavaramerkkeji, joita kiytetdin tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa kyseessd
olevien tavaroiden tai palvelujen esittimiseen, vaan myos tavaramerkkejd, joita
voidaan kiyttid tilld tavoin (ks. vastaavasti em. yhdistetyt asiat Kit Pro ja Kit
Super Pro, tuomion 19 kohta oikeuskiytiantoviittauksineen). Kun valituslauta-
kunta totesi riidanalaisen ratkaisun 11 kohdassa, ctti hakemuksen kohteena
olevalla tavaramerkilli tiedotetaan kuluttajia helppotajuisesti tavaramerkkii
koskevassa hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen luonteesta,
eduista tai ominaisuuksista, se osoitti oikeudellisesti riittavalld tavalla, cttd tdtd
tavaramerkkii voidaan kidyttdd tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa néiden
tavaroiden ja palvelujen esittimiseen.

Kaikesta edelli esitetysti seuraa, ettd hakemuksen kohteena olevaa tavaramerk-
kid ei ymmirretd heti niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten sitd on
kiiytetty, kaupallisen alkuperin ilmaisijaksi, vaan yksinkertaiscksi myynninedis-
tAimisessd kdytettdviksi iskulausecksi (ks. vastaavasti em. asia REAL PEOPLE,
REAL SOLUTIONS, tuomion 20 ja 28 kohta).

Tissd tilanteessa timi kanneperuste on hylittdva perustecttomana.
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Asetuksen N:o 40/94 73 artiklan rikkomista koskeva toinen kanneperuste

Asianosaisten lausumat

Kantaja moittii SMHV:td asetuksen N:o 40/94 73 artiklan rikkomisesta, koska
silld ei ollut mahdollisuutta esittii huomautuksia valituslautakunnan suorittaman
ja sen riidanalaisen ratkaisun 12 kohdan alaviitteessi mainitseman Internet-haun
tuloksesta.

SMHV kiistdd, ettd valituslautakunta olisi rikkonut asetuksen N:o 40/94
73 artiklaa.

Ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 73 artiklan mukaan SMHV:n ratkaisut voivat perustua
ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa.

On kiistatonta, ettd riidanalaisessa ratkaisussa mainittua Internet-hakua ei
saatettu kantajan tietoon.
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Tdmid seikka ei sellaisenaan kuitenkaan merkitse riidanalaisen ratkaisun
kumoamista. Valituslautakunta péityi itse asiassa riidanalaisessa ratkaisussa
pidtelmidin siitd, etti hakemuksen kohteena olevalta tavaramerkiltd puuttuu
luontaisesti erottamiskyky, titd Internet-hakua koskevasta viittauksesta riippu-
mattoman piittelyn jilkeen, jonka kantaja jo tunsi, koska tutkija oli noudattanut
samaa pdittelyd. Riidanalainen viittaus Internet-hakuun tehtiin yksinomaan
tAimin pddtelmin paikkansapitivyyden vahvistamiseksi.

Tissi tilanteessa asctuksen N:o 40/94 73 artiklan rikkomista koskeva kannepe-
ruste on hyldttdva.

Kaiken edelld esitetyn perusteella timi kanne on hylittivi perusteettomana.

Oikeudenkayntikulut

Ensimmiiscn oikeusasteen tuomioistuimen tyojarjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hiiviii asian, velvoitetaan korvaamaan oikeuden-
kiyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut, Koska kantaja on hivinnyt asian ja
koska SMHV on vaatinut oikeudenkdyntikulujensa korvaamista, kantaja on
velvoitettava korvaamaan oikcudenkiyntikulut.

Il - 1039



TUOMIO 31.3.2004 — ASIA T-216/02

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljds jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Kanne hyldtdan.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkayntikulut.

Legal Tiili Vilaras

Julistettiin Luxemburgissa 31 padivind maaliskuuta 2004.

H. Jung H. Legal

kirjaaja i jaoston puheenjohtaja
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