TUOMIO 25.9.2002 — ASIA T-316/00

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljis jaosto)

25 pdivind syyskuuta 2002 *

Asiassa T-316/00,

Viking-Umwelttechnick GmbH, kotipaikka Kufstein (Itivalta), edustajanaan
asianajaja S. Volker,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asia-
miehindin A. von Miihlendahl, E. Joly ja S. Bonne,

vastaajana,

jossa kantaja on nostanut kanteen sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (ta-
varamerkit ja mallit) ensimmaiisen valituslautakunnan 28.7.2000 tekemasti
padtoksestd (asia R 558/1999-1), jolla on hylitty vihrein ja harmaan virin
yhdistelmén rekisterdinti yhteisén tavaramerkkini,

* Oikeudenkdyntikieli: saksa.
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EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljds jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras seki tuomarit V. Tiili
ja P. Mengozzi,

kirjaaja: hallintovirkamies J. Plingers,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimeen 9.10.2000 toimi-
tetun kanteen,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimeen 4.1.2001 toimite-
tun vastineen,

ottaen huomioon 27.2.2002 pidetyssi suullisessa kisittelyssi esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja on 30.1.1997 esittinyt yhteison tavaramerkin rekisterdintid koskevan
hakemuksen sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit)
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(jiljempand SMHYV) yhteisén tavaramerkistdi 20 piivdnd joulukuuta 1993
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena
kuin se on muutettuna, nojalla.

Tavaramerkki, jonka rekisteréintid on haettu, on sellainen kahden virin yhdis-
telmd sellaisenaan, joka muodostuu vihreisti suorakaiteesta, jonka virisivy on
Pantone 369c, sellaisen harmaan suorakaiteen piilld, jonka virisivy on
Pantone 428u.

Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisterintii on haettu, kuuluvat tavaroiden
ja palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimisti varten
koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkis-
tettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 7 ja vastaavat seu-
raavaa  kuvausta:  “Puutarhasilppurit ja  -hakkurit;  moottorihakut;
ruohonleikkurit; etuleikkurit; ajoleikkurit; nurmikkopuhaltimet; nurmikkotrim-
merit; pensasaitasakset; lakaisukoneet; lumiaurat; aurat; moottorisahat; rai-
vauslaitteet; korkeapainepesurit; kaikki laitteet moottorikayttoisind, varustettuna
osilla, varaosilla ja tarvikkeilla” (luokka 7).

Tutkija on 23.7.1999 tekemilldin paitdkselld hylinnyt tavaramerkkihakemuk-
sen asetuksen N:o 40/94 38 artiklan nojalla silli perusteella, ettid vihrein ja
harmaan virin yhdistelmilti puuttuu samaisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b
ja c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kyky erottaa ja kuvailla niiti tavaroita, joita
silli tarkoitetaan.

Kantaja haki 31.8.1999 SMHV:ssa muutosta tutkijan piitokseen asetuksen
N:o 40/94 59 artiklan mukaisesti.
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Ensimmaiinen valituslautakunta on 28.7.2000 tekemilldin padtokselld (jialjem-
pand riidanalainen pditds), joka on annettu kantajalle tiedoksi 7.8.2000, vah-
vistanut pddtoksen, jolla on hyldtty hakemuksessa tarkoitetun merkin
rekisterdinti. Valituslautakunta katsoi, ettd merkiltd, jonka rekisterdintii on
haettu, puuttuu erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen pidtoksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

SMHYV vaatii, ettd ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkia kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.
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QOikeudellinen arviointi

Kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen, jotka koskevat asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan rikkomista.

On huomattava, ettd vaikka valituslautakunta esittikin huomioita, jotka voidaan
liittdd kuvailemiskyvyn kisitteeseen, se kuitenkin patti riidanalaisen pastoksen
24 kohdassa hylitd hakemuksessa tarkoitetun merkin rekisterdinnin asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella. Niin ollen 7 artiklan
1 kohdan ¢ alakohdan rikkomista koskeva kanneperuste on tehoton.

Niin ollen on tutkittava ainoastaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdan rikkomista koskeva kanneperuste.

Asianosaisten lausumat

Kantaja huomauttaa, ettd periaatteessa vireji voidaan sellaisinaan suojata
tavaramerkilld, kuten ilmenee asetuksen N:o 40/94 4 artiklassa olevasta sellaisten
merkkien médritelmésti, jotka voivat muodostaa yhteisén tavaramerkin. Kantaja
katsoo, ettd timd mddritelmd vastaa nykyaikaista kisitystd tavaramerkeisti,
jotka muodostuvat yhi useammin muista kuin perinteisisti tunnusmerkeisti,
kuten dédnistd, vireistd tai pakkauksista.
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Kantaja korostaa, ettd virien kdyttd tunnistamiskeinona eiki koristeena mah-
dollistaa sen, ettd yleisd voi tunnistaa etdiltd yhden yrityksen tavaravalikoiman
laajemman kokonaisuuden joukosta, kun taas muut osatekijit, kuten sana-
merkki, mahdollistavat tavaran lopullisen tunnistamisen.

Kantaja katsoo, ettd on olemassa kaupallinen intressi suojata viireji abstraktisti,
mistddn muodosta riippumatta, silld niitd kiytetdin vaihtelevissa mittakaavoissa
erityyppisilld alustoilla tai itse tavaroissa.

Kantaja selittdd, ettd tavaran luonnehtiminen tavaramerkkihakemuksessa tar-
koitetun viriyhdistelmdn avulla toteutetaan — erityisesti pienten laitteiden
osalta — kayttdmalld muovikotelossa vihredi ja harmaata viria.

Kantaja viittdd, ettd vdriyhdistelmin ei tarvitse olla hyvin epitavallinen ollakseen
erottamiskykyinen. Kyseinen kriteeri ei nimittiin ole asianmukainen, koska jos
yritys kdyttdd yhdistelmaa pitkédn ajan, se ei eniid ole hyvin epitavallinen. Samoin
jos yritys ryhtyy kiyttdmadn yhdistelmad sen jilkeen, kun se on rekistersity
tavaramerkking, yhdistelmé lakkaa olemasta hyvin epitavallinen heti, kun se
saavuttaa tiettyd menestystd.

Kantaja huomauttaa harmaan virin osalta, ettd kyseessd on erityinen harmaan
sdvy (Pantone 428u), jota ei yleensi kidytetd muovissa, ja ettd virin mairitelmailla
ei ole merkitysti sen erottamiskyvyn arvioimisen kannalta.
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Vihredn virin osalta kantaja korostaa, ettd sen kilpailijoiden tavaroissa kiytetddan
monia eri virejd. T4lld virilli ei ole nyt kyseessi olevien tavaroiden osalta mitddn
erityismerkitystd, ja se, ettd viri mahdollisesti voidaan yhdisti4 luontoon, ei ole
ratkaisevaa virin erottamiskyvyn arvioimisen kannalta, etenkin koska kyse on
erityisestd vihredn sdvystd, jota kdytetddin yhdessd toisen virisivyn kanssa.

Lopuksi kantaja korostaa, ettd tarkkaan mddiriteltyjen sidvyjen yhdistiminen
erityiselld tavalla antaa tavaroille erityisen visuaalisen ulkonién ja ominaisen
leiman, joka erottaa tavarat muista tavaroista; minki ansiosta tavaramerkki
tdyttdd erottamiskyvylle asetetut vihimmaiisvaatimukset.

SMHYV kiistdd kantajan viitteet. Se katsoo, etti merkin, jonka rekistersintid on
haettu, on tiytettdvd paitsi asetuksen N:o 40/94 4 artiklassa sdddetyt vaatimukset
my0s tdmén asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa sididetyt vaatimukset. SMHV kat-
soo tiltd osin, ettd virien on mahdollistettava se, ettd yleisé voi erottaa kantajan
tavarat timédn kilpailijoiden tavaroista, eiki vireji saa mieltdd pelkiksi koris-
teeksi tai viittaukseksi tavaran johonkin ominaispiirteeseen tai ominaisuuteen.

SMHYV viittds, ettd tietyntyyppisiltd tavaramerkeiltd luontaisesti puuttuu erot-
tamiskyky, etenkin kun kohderyhmiin kuuluvat henkilét eivit yhdistd merkkii
tiettyyn yritykseen. Niin on virien osalta silloin, kun rekisterdintid ei haeta
tavaran ulkomuodolle.

Lopuksi SMHYV katsoo, ettd vihredn ja harmaan virin yhdistelmi luo vaikutel-
man — kyseessd olevien tavaroiden yhteydessi yleisesti kiytetystd ja niiden
vetovoimaa lisddvistd — vihredstd sdvystd, jonka taustalla on sellainen vaa-
leanharmaan sivy, joka ei kiinniti yleisobn huomiota, koska se muistuttaa
metallin virid ja sitd kdytetddn yleisesti monissa alustoissa. Niin ollen kohde-
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ryhmddn kuuluvat henkil6t eivdt mielld vihredn ja harmaan yhdistelmin osoit-
tavan alkuperdd.

Ensimmidiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Ensinnikin on huomattava, ettd virit tai viriyhdistelmit voivat olla sellaisinaan
yhteison tavaramerkking, jos niilld voidaan erottaa yhden yrityksen tavarat tai
palvelut toisen yrityksen tavaroista tai palveluista.

Se, ettd tietyntyyppiset merkit voivat periaatteessa muodostaa tavaramerkin, ei
kuitenkaan merkitse sitd, ettd tAmantyyppisilli merkeilld olisi viistimatti erot-
tamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa
mielessd tietyn tavaran tai palvelun osalta.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut merkit, joilta
puuttuu erottamiskyky, eivit kykene tdyttdmdiidn tavaramerkille asetettua pai-
tehtdvid eli yksiloimdédn tavaran tai palvelun alkuperii niin, ettd kuluttaja, joka
hankkii kyseiselld tavaramerkilld varustettuja tavaroita tai palveluita, voi myé-
hempid hankintoja tehdessddn pdidtyd samaan valintaan, jos hin on pitinyt
kyseisid tavaroita tai palveluita hyvini, tai — jos hin ei ole ollut tyytyviinen
niihin — valita jonkin toisen tavaran tai palvelun.

Tavaramerkin erottamiskykyd arvioitaessa on yhtiiltd otettava huomioon ne
tavarat ja palvelut, joita varten rekisterdintii haetaan, ja toisaalta se, miten
kohdeyleis6 mieltdd merkin.
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Lisiksi on huomattava, etti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa ei tehdid eroa erityyppisten merkkien vililli. Kohdeyleiso ei kui-
tenkaan vilttimidttd mielld merkkid, joka muodostuu viristd tai viriyhdistel-
mistd sellaisinaan, samalla tavoin kuin sana- tai kuviomerkkii, joka muodostuu
merkistd, joka ei liity merkilld varustettujen tavaroiden ulkonikoéon. Vaikka
yleiso on tottunut vilittémaisti mieltimiin, ettd sana- tai kuviomerkit osoittavat
tavaran kaupallisen alkuperin, nidin ei vilttimittd ole silloin, kun merkki
sekoittuu sen tavaran ulkoniké6n, jota varten merkin rekisterdintii on haettu.

Ensinnékin on korostettava, ettd tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetut tavarat
on suunnattu kaikille kuluttajille eli kuluttajille, jotka eivit ole alan asiantunti-
joita. Nédin ollen kohdeyleisénd oletetaan olevan keskivertokuluttaja, joka on
tavanomaisesti valistunut sekd kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. On
kuitenkin otettava huomioon se, etti keskivertokuluttajan on turvauduttava
epdtiydelliseen muistikuvaansa. On my®&s syytd ottaa huomioon se, etti keski-
vertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseessi olevien tavaroiden
tyypin mukaan (ks. vastaavasti asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio
22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 26 kohta).

Vihreédn virin osalta on todettava, ettd sitd kaytetdin yleisesti nyt kyseessi ole-
vien tavaroiden yhteydessi, eikd se ndin ollen ole sellainen osatekiji, joka vilit-
tomdsti voidaan mieltdd alkuperdd osoittavaksi seikaksi ja painaa sellaisena
mieleen. Lisdksi se vihredn sidvy, jota on kiytetty rekisterdintihakemuksessa
tarkoitetussa yhdistelmassd, ei eroa riittdvin selvisti niistd vihrein sivyisti, joita
kiytetddn yleisesti silli alalla, johon tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetut
tavarat kuuluvat.

Harmaan virin osalta on todettava, ettei silli ole mitiin sellaista erikoispiirretts,
jonka ansiosta kuluttaja voisi ajatella, ettd kyseessi on jokin muu kuin mate-
riaalin luonnollinen viri tai pelkistiin tuossa materiaalissa tai pakkauksessa
kiytetty viri.
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Koska merkki, jonka rekisterdintid on haettu, muodostuu edelli mainittujen
kahden virin yhdistelmdstd, on arvioitava sen kokonaisuuden erottamiskykyi,
joka nditd varejd yhdistimalli muodostuu.

Taltd osin on ensinnidkin huomattava, etti — kuten SMHV:n vastineessaan
esittdmistd esimerkeistd kidy ilmi — niitd kahta virid tai niiden kaltaisia viri-
sdvyjd kiytetdidn yleisesti yhdessd puutarhanhoitotuotteiden yhteydessa.

Lisdksi on huomattava, ettd pelkkd rekisterdintihakemuksessa esitetyn kaltainen
vihredn ja harmaan virin yhdistelmi on abstrakti ja epitarkka kyseessd olevien
tavaroiden osalta, eikd kyseisid virejd ole jdrjestetty mihinkiin tiettyyn muo-
dostelmaan. Valituslautakunta on tiltd osin perustellusti todennut, ettd rekiste-
rointid ei ole haettu millekddn virisommitelmalle.

Niin ollen tdllaista merkkii ei voida panna merkille ja tunnistaa, koska virien
esittdminen tavaroissa epdjdrjestelmalliselli tavalla mahdollistaa lukuisia eri
muodostelmia, minkéd vuoksi kuluttaja ei voi tunnistaa ja painaa mieleensa sel-
laista erityistd vériyhdistelmad, jota hin voisi kiyttdd suoraan ja varmasti
hyvikseen my6hempidi ostosta tehdessdan.

Tatd pddtelmdd vahvistavat lisdksi kantajan suullisessa kisittelyssi esittamiit,
luettelosta otetut esimerkit, sillid rekisterdintihakemuksessa tarkoitetuilla vireilld
varustetut tavarat esiintyvit eri muodoissa, minkad vuoksi viirejd ei voida yhdistii
yhtendiselld tavalla, eiki mydskdan merkkii voida kiyttdd yhdenmukaisella
tavalla siten, ettd se koostuisi sellaisesta tietysti muodostelmasta, jossa kaksi
osatekijdd yhdistetddn tietyssid jdrjestyksessd. Lisiksi samaisesta luettelosta kiy
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ilmi, ettd joidenkin tavaroiden osalta vihrein ja mustan virin yhdistelmi on
silmddnpistdvimpi.

Lopuksi kantajan sen viitteen osalta, jonka mukaan nyt kiytettyjen virien avulla
kuluttaja voi tunnistaa etdiltd samaan tavaravalikoimaan kuuluvat tavarat,
riittdd kun todetaan, ettd tdmain viitteen esittdessddn kantaja samalla myéntis,
ettd tavaran kaupallisen alkuperin lopullinen tunnistaminen tapahtuu muiden
luonteenomaisten osatekijéiden avulla, etenkin sanamerkin avulla.

Kuluttaja ei ndin ollen mielld vihrein ja harmaan virin yhdistelmdd merkiksi,
joka osoittaa tavaroiden olevan periisin samasta yrityksestd, vaan mieltdd sen
pikemminkin pelkiksi kyseessd olevien tavaroiden ulkonikson liittyviksi teki-
jaksi.

Niin ollen on todettava, ettid kohderyhmiin kuuluva kuluttaja ei voi sen merkin
avulla, jonka rekisterdintid on haettu, tunnistaa sitd erottavaksi merkiksi teh-
dessddn valintaansa kyseessd olevien tavaroiden myéhemmin hankinnan yhtey-
dessi.

Tétd padtelmdd eivit kumoa kantajan viitteet, joiden mukaan viriyhdistelman
epitavallisuutta koskeva kriteeri ei ole asianmukainen, koska jos yritys kiytti
yhdistelméd pitkdn ajan, se ei endd ole epitavallinen, samoin kuin jos viriyh-
distelmd on voitu rekisterdidd tavaramerkkini, se lakkaa olemasta epitavallinen
heti, kun se saavuttaa tiettyd menestysti. Ensinnikéin se, ettd yritys on kiyttinyt
viriyhdistelmdd tietyn ajan ennen sen mahdollista rekisterointid, ei auto-
maattisesti merkitse sitd, ettd muut yritykset kiyttivit titd yhdistelmda rekiste-
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rointihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita varten. Toiseksi jos oletetaan, etti
tavaramerkki saavuttaa tiettyd menestystd timin viriyhdistelman rekisterdinnin
jalkeen, tavaramerkin haltijalla on oikeus puolustaa tavaramerkkiin perustuvaa
yksinoikeutta asetuksessa N:o 40/94 asetetuissa rajoissa.

Niin ollen valituslautakunta, joka on todennut, ettd kyseessi olevat virit ovat
luonteeltaan tavallisia eikd niitd ole sommiteltu tietylld tavalla, on perustellusti
pédttdnyt, ettd vihredn ja harmaan virin yhdistelmi ei ole erottamiskykyinen
kyseessd olevien tavaroiden osalta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Oikeudenkayntikulut

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hividd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeuden-
kayntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hivinnyt asian ja
vastaaja on vaatinut oikeudenkiyntikulujensa korvaamista, kantaja on velvoi-
tettava korvaamaan SMHV:n oikeudenkiyntikulut.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljds jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Kanne hyldtdan,
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2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Vilaras Tiili Mengozzi

Julistettiin Luxemburgissa 25 piivini syyskuuta 2002.

H. Jung M. Vilaras

kirjaaja neljinnen jaoston puheenjohtaja
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