MESSE MUNCHEN V. SMHV (ELECTRONICA)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljis jaosto)

$ pdiviand joulukuuta 2000 *

Asiassa T-32/00,

Messe Miinchen GmbH, kotipaikka Miinchen (Saksa), edustajanaan asianajaja
M. Graf, Miinchen, asianajotoimisto Mitscherlich & Partner, Sonnenstrafe 33,
Miinchen,

kantajana,

vastaan

Sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asia-
miehindin oikeudellisen osaston jaostopiillikks D. Schennen ja oikeudellisista
asioista vastaava varajohtaja A. von Miihlendahl, prosessiosoite Luxemburgissa
c/o komission oikeudellisen yksikon virkamies C. Gomez de la Cruz, Centre
Wagner, Kirchberg,

vastaajana,

* Orkeudenkaynukich: saksa.
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TUOMIO 5.12.2000 — ASIA T-32/00

jossa kantaja vaatii, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin kumoaa sisi-
markkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valitus-
lautakunnan asiassa R 177/1998-2 17.12.1999 tekemin pidtoksen, jolla timi oli
evinnyt sanamerkin “electronica” rekisterdimisen yhteisén tavaramerkiksi,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (neljis jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja V. Tiili sekd tuomarit
R. M. Moura Ramos ja P. Mengozzi,

kirjaaja: hallintovirkamies G. Herzig,

ottaen huomioon ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 18.2.2000 saapu-
neen kanteen,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 6.4.2000 saapu-
neen vastineen,

ottaen huomioon 5.7.2000 pidetyssi suullisessa kisittelyssd esitetyn,
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MESSE MUNCHEN V. SMHV (ELECTRONICA)

on antanut seuraavan

tuomion

Asian kisittelyn aikaisemmat vaiheet

Kantaja jatti 19.3.1996 sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit
ja mallit) (jaljempéni virasto) yhteisén tavaramerkin rekistersintihakemuksen
sanamerkistd “electronica”. Tillaisille tavaramerkeille hakemuslomakkeessa on
annettu mahdollisuus valita joku seuraavista tavaramerkkityypeisti: “Sana-
merkki”, ”Kuviomerkki”, *Kolmiulotteinen merkki” ja ”Muu”. Kantaja valitsi
viimeksi mainitun tyypin ja lisisi tarkennuksen ”Kirjaimet” (”Schriftzug”).

Kantajan esittiman hakemuksen mukaan tavarat ja palvelut, joita varten rekis-
terdintid haettiin, kuuluivat tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta
tavaramerkkien rekisterdimistd varten koskevaan 15 piivini kesikuuta 1957
tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna,
perustuvan luokituksen luokkiin 16, 35 ja 41 ja ne vastasivat seuraavia kyseisten
luokkien tavara- ja palvelukuvauksia:

“Luokka 16: Elektronisia rakenneosia ja rakenneryhmii esittelevien ammatti-
messujen luettelot; edelld mainitut tuotteet ensi sijassa teollisuus-
ostajille.
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Luokka 35: Elektronisia rakenneosia ja rakenneryhmii esittelevien ammatti-
messujen jirjestiminen; edelli mainitut palvelut ensi sijassa teolli-
suusostajille.

Luokka 41: Elektronisia rakenneosia ja rakenneryhmii esittelevien ammattiko-
kousten jirjestiminen; elektronisia rakenneosia ja rakenneryhmii
esittelevien ammattimessujen luettelojen julkaisu ja toimittaminen;
kaikki edelld mainitut palvelut ensi sijassa teollisuusostajille.”

Viraston tutkija ilmoitti 11.3.1998 pdivitylld tiedonannolla katsovansa, ettei
hakemusta voida hyviksy4, ja ilmoitti kantajalle yhteisén tavaramerkisti 20
pdivini joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94
(EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, 7 artiklan 1 kohdan b
ja c alakohdassa tarkoitetusta hylkdysperusteesta.

Kantaja vastasi 5.5.1998 piivitylld kirjeellddn tihdn tiedonantoon.

Tutkija ilmoitti 25.8.1998 tekemailldzin pidtokselld pysyvinsi kannassaan ja
hylkdsi hakemuksen kaikkien siind tarkoitettujen tavaroiden ja palveluiden
osalta.

Kantaja teki tutkijan padtoksestd 22.10.1998 valituksen virastolle asetuksen
N:o 40/94 59 artiklan mukaisesti.

Toinen valituslautakunta hylkasi valituksen 17.12.1999 tekemailldan padtoksella
R 177/1998-2 (jiljempani riidanalainen padtds). Kantaja sai 21.12.1999 tele-
kopion riidanalaisesta paitoksestd ja 31.12.1999 kirjatun kirjeen vastaanot-
totodistusta vastaan.
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MESSE MUNCHEN V. SMHV (ELECTRONICA)

Asianosaisten vaatimukset

s Kantaja vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paitoksen

— palautraa kantajalle viraston perimin valitusmaksun

— velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkiyntikulut

— toissijaisesti siind tapauksessa, ettd tavaramerkkihakemusta ei hyviksyti
kaikkien niiden tavaroiden ja palveluiden osalta, joita varten rekisterdintii
on haettu, lisid seuraavan selityksen kyseiseen listaan:

”Alle vorgenannten Waren/Dienstleistungen fiir eine in Miinchen stattfin-
dende Messe” (Kaikki edelldi mainitut tavarat ja palvelut Miinchenissi
pidettdvid messuja varten).

9 Virasto vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkda kanteen
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— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Oikeuskysymykset

Vaatimus valitusmaksun palautiamisesta

Ensiksi on syytd tulkita kantajan vaatimusta valitusmaksun palauttamisesta.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjarjestyksen 136 artiklassa sddde-
tddn seuraavaa:

3

Asianosaisille valituslautakuntakisittelysti aiheutuneet vilttimittomit kustan-
nukset sekd — — kirjelmien ja asiakirjojen kiddntimisesti [ensimmiisen
oikeusasteen tuomioistuimessa] aiheutuneet kustannukset katsotaan korvatta-
viksi oikeudenkiyntikuluiksi.



12

MESSE MUNCHEN V. SMHV (ELECTRONICA}

Niin ollen on katsottava, ettd kantajan vaatimus oikeudenkiyntikulujen kor-
vaamisesta kattaa myos vaatimuksen viraston perimin valitusmaksun palautta-
misesta.

Pddvaatimus

Asianosaisten viitteet ja niiden perustelut

Kantaja viittdd, ettd riidanalaisessa paitoksessd on sovellettu virheellisesti ase-
tuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa, koska padtoksessi evi-
tddn sellaisen tavaramerkin rekisterdiminen, joka tdyttdd tdssd sidnnoksessid
asetetut rekistervintiedellytykset.

Kantaja esittdd ensinnikin, ettd kyseinen tavaramerkki ei koostu yksinomaan
sanasta “electronica”, vaan etti tavaramerkki on esitetty graafisesti timan sanan
tavanomaisesta kirjoitusasusta poikkeavalla tavalla.

Suullisessa kisittelyssd kantaja perusteli titi nikokantaa Saksan tavaramerkki-
otkeuden erityispiirteilld ja my®&s silld, ettd saksan kielessid substantiivit alkavat
isolla kirjaimella.

Lisdksi kantaja toteaa, ettd tavaramerkin rekistersinti voidaan eviti asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla erottamiskyvyn puuttumisen
vuoksi ainoastaan, jos tavaramerkiltid puuttuu erottamiskyky kokonaan. Kanta-
jan mukaan tutkijan tehtidvini on osoittaa, etti erottamiskyky puuttuu.
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Kantaja viittdd myos, ettd sihkotekniikan erikoisalana elektroniikka, joka
késittdd muun muassa sihkovirtojen ohjaamat elektronien liikkeet, on laaja
midritelmi, jolla kuvataan kyseistd ”perustekniikkaa”, mutta tdimé termi ei silti
ole varsinaisessa mielessi kuvaileva. Kun titd termid kdytetddn messupalveluista,
sitd on pikemminkin pidettidvd fantasianimityksen luonteisena.

Tutkijan sen perustelun osalta, joka kiy ilmi my®s riidanalaisesta pdstoksestd ja
jonka mukaan kyseiseltd tavaramerkiltd puuttuu erottamiskyky ja se koostuu
ainoastaan tavaroiden ja palveluiden sisiltod kuvailevasta ilmauksesta, kantaja
toteaa, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa voidaan
soveltaa ainoastaan siini erityistapauksessa, ettid kyseisessd yksittdistapauksessa
on olemassa konkreettinen tarve siihen, ettd kyseistd merkkid saadaan edelleen
kiyttdd vapaasti.

Vastauksena tutkijan perusteluun, jonka mukaan ainakin espanjan kielelld
sanamerkki ”electronica” ilmaisee tavaroiden ja palveluiden (jotka liittyvit
elektroniikka-alaan tai -hyodykkeisiin) kiyttotarkoituksen, kantaja toteaa, ettd
espanjankielinen sana “electronica” (elektroniikka) kirjoitetaan lisddmalld
aksentti ”0”-kirjaimen pille ja toisaalta ettd elektroniikka-sana on yleiskisite,
jolla ei ole lainkaan hakemuksessa tarkoitettuja tavaroita ja palveluita kuvailevia
ominaisuuksia.

Lisiksi kantajan mukaan merkitystd ei ole silld, mitd sana “electronica” mer-
kitsee espanjan kielessd, koska elektroniikan alalla pdikielend on englanti.

Kantaja lisd4 kyseisen tavaramerkin deskriptiivisyyden osalta, johon virasto on
vedonnut, ettd hollanninkielinen termi ”Elektronica” kirjoitetaan k:lla eika c:ll4.
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Mikili sana “electronica” rinnastettaisiin saksankieliseen termiin ”Elektronik”,
viimeksi mainittu on kantajan mukaan ainoastaan ylikisite, jolla on merki-
tyssisilt6 ainoastaan yhdistettynd toiseen kuvailevaan termiin.

Kantaja korostaa vield, ettd espanjankieliselld sanalla "electréonica” on, jos siti
kadytetddn ndyttelyitd varten, erottamiskyky aivan kuten saksankieliselld sanalla
?Elektronik™.

Lopuksi kantaja toteaa, ettid kyseinen tavaramerkki on rekisterdity Benelux-
maissa, Ranskassa, Italiassa ja entisessd Saksan demokraattisessa tasavallassa.

Ensiksi virasto toteaa — kuten riidanalaisessa paitoksessikin on esitetty — ettd
merkilld, jolle rekisterdintid on haettu, ei ole minkiinlaista graafista ominai-
suutta, joka erottaisi sen sanamerkista.

Toiseksi virasto muistuttaa, ettd valituslautakunta on selvittdnyt erittdin
vakuuttavasti, miksi kyseistd merkkii ei voida rekistertidd yhteisén tavara-
merkiksi myoskddn asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdassa
sdddetyn perusteella.

Riidanalaisessa paditoksessd todettiin, ettd sanalla “electronica” on kuvaileva
merkitys hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen osalta espanjan,
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hollannin, saksan ja englannin kielissi; niiden esimerkkikielten lisdksi timin
sanan merkitys on kiistatta ymmairrettivd kaikissa yhteison kielissid. Asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdan nojalla riittdd kuitenkin, ettd talli sanalla tode-
taan olevan kuvaileva merkitys osassa yhteisdd.

Kolmanneksi virasto korostaa, etti kyseisen merkin rekisterdinti on evitty aivan
oikein asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla erot-
tamiskyvyn puuttumisen perusteella.

Téssd tapauksessa sen tavaramerkin, jolle rekisterdintii on haettu, erottamiskyk
p .. - . . ] . ’ . .o . y y
puuttuu niistd samoista syistd, jotka koskevat tdmin merkin deskriptiivisyytta.

Yhteis6jen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Ensiksi on huomattava, ettid tavaramerkin rekisterdintihakemuksessa esitetty
sanamerkki on kirjoitettu helvetica-kirjasintyyppii kiyttien.

Téllaisen kirjasintyypin kiytolli ei kuitenkaan lisdti tavaramerkkiin mitiin sel-
laista figuratiivista tai muuta elementti, jonka perusteella sana “electronica”
poikkeaisi — varsinkin kun otetaan huomioon sen kiyttétarkoitus — tavallisesta
sanamerkistd. On lisiksi huomattava, etti rekisterdintihakemuslomakkeessa
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kantaja on valinnut merkinnéistd ”Sanamerkki”, ”Kuviomerkki”, *Kolmi-

) nn JOISEA - odnamerikl -, > N
ulotteinenmerkki” ja *Muu” viimeksi mainitun lisiten tarkennuksen *Kirjaimet”
(”Schriftzug”).

Niin ollen on katsottava, ettd merkki “electronica” ei ole figuratiivinen vaan
pelkidstddn sanamerkki.

Toiseksi on méiriteltdvi, onko merkilli erottamiskykya vai onko se ainoastaan
kuvaileva.

Asetuksen N:o 40/94 4 artiklan mukaan ratkaiseva tekija sen suhteen, voiko
merkki, joka voidaan esittdd graafisesti, olla yhteisén tavaramerkki, on se, ettd
sellaisella merkilld voidaan erottaa yrityksen tavarat muiden yritysten tavaroista
(ks. asia T-163/98, Procter & Gamble v. SMHV, BABY-DRY, tuomio 8.7.1999,
Kok. 1999, s. 11-2383, 20 kohta ja asia T-19/99, DKV v. SMHV, COMPANY-
LINE, tuomio 12.1.2000, Kok. 2000, s. II-1, 23 kohta).

Tastd johtuu, ettd erottamiskykyi arvioitaessa on otettava huomioon ainoastaan
ne tavarat tai palvelut, joita varten rekisterdintid haetaan.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan “tavara-
merkkejd, joilta puuttuu erottamiskyky” ei rekistersida.
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Tissd tapauksessa on korostettava, etti sanamerkki “electronica” on melkein
. - . . . . ’ - . . .
identtinen espanjankielisen ja portugalinkielisen sanan "electrénica” kanssa.

On selvid, ettd aksentin puuttuminen o-kirjaimen péiltd sanasta “electronica” ei
lisad merkkiin mitisn sellaista, minkd perusteella olisi katsottava, ettd kantajan
tavarat ja palvelut voitaisiin timin merkin perusteella — kun sitd tarkastellaan
kokonaisuutena — erottaa muiden yritysten tavaroista ja palveluista (ks. vas-
taavasti em. asia BABY-DRY, 27 kohta ja em. asia COMPANYLINE, 26 kohta).

Ei voida viittid, ettd kyseessd olevassa tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen
tavaroiden ja palveluiden keskivertokuluttaja, joka puhuu espanjaa tai portuga-
lia, huomaa aksentin puuttumisen o-kirjaimen piltd sanasta “electronica” ja
tulkitsee aksentin puuttumisen vield sellaiseksi tekijiksi, joka on omiaan anta-
maan tille sanalle tavaramerkin ominaisuudet.

Lisiksi on huomattava, ettd samalla tavoin italiankielinen sana “elettronica”,
hollanninkielinen sana elektronica” ja kreikkalaisen monikon neutrin
"nhextoovixpd” (elektroninen) latinalaisiksi kirjaimiksi translitteroitu muoto
»ilektronika” ovat niin lahelld sanamerkkii “electronica”, ettd merkin erot-
tamiskyvyn on katsottava melkein tai tdysin puuttuvan ndissi kielissi.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan “tavara-
merkkeji, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeisté tai merkinnéista,
joita voidaan elinkeinotoiminnassa kiytti4 osoittamaan tavaroiden tai palvelujen
lajia, laatua, masras, kiyttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd alkuperis,
tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita
tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia” ei rekistersida.
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Tissd tapauksessa tavaramerkkihakemus koskee elektroniikkakomponentteja ja
piirikortteja koskevia messuesitteitd sekd timin alan messujen ja konferenssien
jdrjestimista.

Nidmi tavarat ja palvelut koskevat siis kaikki elektroniikkakomponentteja tai
piirikortteja. Elektroniikka on se ala tai teemaryhmi, joka on niiden tavaroiden
ja palveluiden peruskohteena. Tavaroiden ja palveluiden suhde tihin kohteeseen
mahdollistaa niiden tunnistamisen.

Téssd mielessd merkki muodostuu yksinomaan sanasta, joka ainakin espanjaksi
ja portugaliksi kuvaa kyseessd olevien tavaroiden ja palveluiden olennaista
ominaispiirrettd, jonka avulla voidaan mairittdd itse ndmi tavarat ja palvelut
eikd siis niiden ja niitd valmistavan tai tarjoavan yrityksen vilistd suhdetta.
Merkki ei siis sisdlld mitdédn sellaista tekijad, jonka perusteella merkki poikkeaisi
merkitykseltdéin pelkistd kyseisten tavaroiden ja palvelujen kuvauksesta.

Siitd kantajan perustelusta, jonka mukaan merkki on rekisterdity tietyissi maissa,
on todettava, ettd asetuksen N:o 40/94 ensimmdisen perustelukappaleen mukaan
yhteison tavaramerkin “avulla on mahdollista tunnistaa tavarat ja palvelut
samalla tavalla koko yhteisossi, rajoista huolimatta” (asia T-122/99, Procter &
Gamble v. SMHYV, tuomio 16.2.2000, saippuan muoto, Kok. 2000, s. 1I-265,
60 kohta).

Niin ollen aikaisemmin jisenvaltioissa tai myds kolmansissa maissa suoritetut
rekisterdinnit ovat seikka, joka ei ole yhteison tavaramerkkihakemusta tutkit-
taessa ratkaiseva vaan joka voidaan ainoastaan ottaa huomioon tissid tarkoi-
tuksessa (em. asia saippuan muoto, 61 kohta).
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Tavaramerkkeji koskeva yhteisdjen lainsiddidnté muodostaa itsendisen jdrjes-
telmén, joka koostuu sille ominaisesta tavoitteiden ja sidntdjen kokonaisuudesta,
ja itsessddn riittdvin jdrjestelmin jonka soveltaminen on riippumaton kansalli-
sista jarjestelmista.

Lisiksi on huomattava, ettd kantaja ei ole viittinyt, ettd kyseinen merkki olisi
rekisterdity Espanjassa tai Portugalissa.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdassa siddetidn, ettd saman artiklan
1 kohtaa ”sovelletaan, vaikka rekisterdinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan
osassa yhteisod”.

Edelli esitetystd seuraa, ettd sana “electronica” on asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa ja saman artiklan 2 kohdassa tarkoite-
tulla tavalla erottamiskyvytén ja ainoastaan kuvaileva.

Niin ollen merkkii ”electronica” ei voida rekisterdidi yhteisén tavaramerkiksi,
eiki virasto ole siis toiminut lainvastaisesti tehdessdin riidanalaisen padtoksen.

Kantajan pidvaatimus on siten hyldttdvi.
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Toissijainen vaatimus

Asianosaisten viitteet ja niiden perustelut

Kantaja toteaa riitauttaessaan riidanalaisen pdidtoksen, ettd kantaja on jo useina
vuosina jdrjestinyt Miinchenissd “electronica”-messut.

Toissijaisesti kantaja esittdd olevansa valmis lisiimain niiden tavaroiden ja
palveluiden luetteloon, joita varten rekisterointid on haettu, seuraavan selityksen:
”Alle vorgenannten Waren/Dienstleistungen fiir eine in Miinchen stattfindende
Messe” (Kaikki edelld mainitut tavarat ja palvelut Miinchenissd pidettivid mes-
suja varten).

Kantajan mukaan “tdmi rajoitus osoittaa selvisti, ettd tapauksessa on kyse
yksinomaan messuista, jotka pidetdin tietylla méaritellylld alueella, eikd kyseessa
ole ilmaisu, jota kiytettdisiin muissa maissa kuin Saksassa kuvailevana ilmauk-
sena”.

Suullisessa kisittelyssd kantaja selvitti, ettd toissijainen vaatimus sisiltdd pyyn-
non siitd, ettd sellaisten tavaroiden ja palveluiden, joita varten rekisterdintii on
haettu, luetteloa lyhennetidin.

IT - 3845



57

58

59

60

61

TUOMIO 5.12.2000 — ASIA T-32/00

Virasto toteaa, ettd kantaja pyrkii ehdotuksellaan rajoittamaan asetuksen
N:o 40/94 44 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla tavaroita ja palveluita
koskevaa luetteloa, eikd se siis pyri saman asetuksen 38 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetulla tavalla luopumaan tavaramerkin osatekijdin ulottuvasta suojasta.

Virasto katsoo kuitenkin, ettd ehdotetulla rajoituksella ei voida kyseenalaistaa
niitd ehdottomia hylkiysperusteita, joiden olemassaolo on todettu. Merkki, jolle
rekisterdintid on haettu, on kuvaileva, kiytettiin sitd sitten Miinchenissi jdrjes-
tettyjen messujen tunnusmerkkini tai ei. Merkiltd puuttuu myos erottamiskyky,
koska silli ei voida yksiloidd minkiinlaista ndyttelyd, oli ndyttelyn paikka missé
hyvinsa.

Merkki itsessddn ei myoskiin sisalld mitddn ilmausta tietystd kaupungista. On
mahdollista ajatella, etti tavaroiden ja palveluiden luettelo rajataan koskemaan
tietyn kaupungin tai alueen tavaroita tai tietyn palvelun suorittamispaikan pal-
veluja, jotta viltetddn sellainen hylkiysperuste, joka koskee merkin harhaan-
johtavuutta (asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan g alakohta), silloin kun
merkissi on kyseisen kaupungin tai alueen nimi. Nyt kisiteltdvinid olevalla
tavaramerkkihakemuksella ei ole mitdin yhteistd téllaisten tapausten kanssa,
koska hakemuksessa ei ole mainittu mitiin maantieteellistd ilmausta tai mer-
kintd4.

Viraston mukaan kantajan toissijainen vaatimus voidaan my®os tulkita siten, etta
siind vaaditaan maantieteellisesti Miinchenin tai Saksan alueelle rajoitettua suo-
jaa ja ettd vaatimuksella ei ole tarkoitus rajoittaa sanan “electronica” kiytt6a
muiden jdsenvaltioiden messuilla ja niyttelyissa.

Viraston mukaan tillainen maantieteellisen voimassaoloalueen ja yhteison tava-
ramerkin suojan ulottuvuuden rajoittaminen on kuitenkin vastoin yhteison
tavaramerkin yhtendisyyden periaatetta.
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Yhteisojen ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

On siis todettava, ettd toissijaisessa vaatimuksessaan kantaja ei vaadi itse merkin
muuttamista, vaan niiden tavaroiden ja palveluiden luettelon rajoittamista, joita
varten tavaramerkin rekisterdimistd on haettu pddasiassa. Tavarat ja palvelut,
joita varten tavaramerkin rekistersintid haetaan, liittyvat kuitenkin myos tissid
tapauksessa elektroniikkaan.

Niin ollen toissijainen vaatimus ei vaikuta mitenkiin edelld esitettyyn merkin
erottamiskyvyn puuttumiseen ja sen deskriptiivisyyteen.

On todettava — ottamatta kantaa toissijaisen vaatimuksen tutkittavaksi otta-
miseen — ettd toissijaisen vaatimuksen hyviksyminenkdin ei mahdollistaisi
merkin rekisterdintid ja ndin ollen tima vaatimus ei ole hyviksyttivissa.

Oikeudenkayntikulut

Ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hividi asian, velvoitetaan korvaamaan oikeu-
denkiyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hivinnyt asian
ja virasto on vaatinut oikeudenkiyntikulujensa korvaamista, kantaja on velvoi-
tettava korvaamaan oikeudenkiyntikulut.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljis jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Kanne hyldtdan.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkayntikulut.

Tiili Moura Ramos Mengozzi

Julistettiin Luxemburgissa 5 piivind joulukuuta 2000.

H. Jung P. Mengozzi

kirjaaja neljinnen jaoston puheenjohtaja
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