STIHL v. SMHV (ORANSSIN JA HARMAAN VARIEN YHDISTELMA)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN
TUOMIO (neljis jaosto)

9 pdivdnd heindkuuta 2003 *

Asiassa T-234/01,

Andreas Stihl AG & Co. KG, kotipaikka Waiblingen (Saksa), edustajinaan
S. Vélker ja A. Klett, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asia-
miehendin G. Schneider,

vastaajana,

* Oikeudenkiyntikieli: saksa.
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jossa kantaja on nostanut kanteen sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (ta-
varamerkit ja mallit) ensimmiisen valituslautakunnan 24.7.2001 tekemasti
péddtoksestd (asia R 447/2000-1), jolla on hyldtty oranssin ja harmaan virin
yhdistelmin rekisterdinti yhteisén tavaramerkkini,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (neljds jaosto),

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

kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 28.9.2001 toimi-
tetun kanteen,

ottaen huomioon ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimeen 20.12.2001 toi-
mitetun vastineen,

ottaen huomioon 19.3.2003 pidetyssi suullisessa kisittelyssi esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja on esittdnyt 9.7.1996 yhteisén tavaramerkin rekisteréintid koskevan
hakemuksen sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit)
(jilijempdnd SMHYV) yhteison tavaramerkistd 20 pidivind joulukuuta 1993
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena
kuin se on muutettuna, nojalla.

Rekisteroitiviksi haettu tavaramerkki on sellaisenaan kahden virin yhdistelm4,
joka muodostuu sellaisen harmaan suorakaiteen, jonka virisdvy on Pantone 428u,
pdilld olevasta oranssista suorakaiteesta, jonka virisdvy on Pantone 164c.

Tavarat, joita varten rekisterdintid on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvilisestdi  luokituksesta  tavaramerkkien  rekisterdimistd  varten
15 kesdkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tdmé sopimus
on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 7, ja ne ovat
timin luokan seuraavien méidrittelyjen mukaisia:

— luokka 7: ”Moottorisahat, koneelliset ohjainlaitteilla varustetut katkaisu-
hiontalaitteet, koneelliset raivauslaitteet, moottorikdyttdiset viikatteet,
koneelliset ja kisikdyttoiset pensasleikkurit, koneelliset maakairalaitteet
my6s lisdlaitteina, koneelliset kastelulaitteet, koneelliset puhaltimet (myos
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vaihtoehtoisesti imeviksi kytkettdvit), sihkénurmikkotrimmerit, maapohjan
kultivaattorit lisilaitteina, painepesurit ja imevit pesurit kotitalous- ja teol-
lisuuskdyttoon, pitkittdissahauslaitteet, karsimakoneet, edelli mainittujen
laitteiden osat, varaosat ja varusteet.”

Tutkija hylkdsi hakemuksen 7.4.2000 tekemillisin padtdkselli asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla silli perusteella, ettei kum-
pikaan niistd kahdesta viristd, joista rekisterditdviksi haettu tavaramerkki
koostuu, ollut epitavallinen viri hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden osalta,
ja etteivdt vérisdvyt tai virien yhdistelmid voineet antaa tavaramerkille siltd
vaadittua erottamiskykyid. Kantaja valitti 8.5.2000 tutkijan paitoksestd harmo-
nisointivirastolle asetuksen N:o 40/94 59 artiklan mukaisesti.

Ensimméinen valituslantakunta hylkisi valituksen 24.7.2001 tekemilldin ja
kantajalle 3.8.2001 tiedoksiannetulla piitokselli (jiljempind riidanalainen
pditos). Valituslautakunta katsoi, ettd asianomainen asiakaspiiri ei mielld viri-
yhdistelmiid sellaisenaan viittaukseksi kysymyksessi olevien tavaroiden kaupal-
liseen alkuperiin.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paitsksen
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— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

SMHYV vaatii, etti ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkii kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, jotka koskevat
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdan virheellisti soveltamista. Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin
katsoo, ettd asiassa on tutkittava 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistd
soveltamista koskeva ensimmiinen kanneperuste.

Asianosaisten lausumat

Kantaja katsoo aluksi, etti abstrakteja virejd voidaan rekisterdidd tavaramer-
keiksi. Suuri yleisé joutuu nimittdin nykyisessd tavaramerkkimaailmassa teke-
misiin entisti enemmain sellaisten ei-tavanomaisten merkkien — kuten virien tai
ddnistd muodostuvien merkkien — kanssa, joita kiytetddn tarkoituksellisesti ja
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systemaattisesti ja joita ei ole tarkoitettu kiytettdviksi puhtaasti koristeluun tai
esteettisiin tarkoituksiin. Yleist pystyy timin kiyton takia yhdistimain virin tai
vériyhdistelmén yrityksen tavaraan. Virit kiinnittdvit vilittomasti etddltd yleison
huomion yrityksen tavaravalikoimaan, ja tavara voidaan sitten yksildidi lopul-
lisesti muiden sitd luonnehtivien merkkien, kuten sanamerkkien, avulla. Sitd
paitsi kuluttaja voi havaita virien eri sivyt.

Kantaja jatkaa, ettd nditd suuria investointeja vaatineita merkkejd on suojattava
merkittdvin kiytinnéllisen ja taloudellisen tarpeen takia. Pelkistidn tietylle
graafiselle esitykselle (esim. ympyri, neli6 tai suorakaide) annettava suoja olisi
riittdméton, koska virejd voidaan kiyttdd erilaajuisina itse tavaran ja sen pak-
kauksen pailld sekd mainoksissa.

Kantaja tdsmentdd ndyttond esittimididnsd tavaroiden luetteloon viitaten, etti
rekisterSiviksi haettu viriyhdistelmd koostuu konkreettisesti vérisivyistd, eli
oranssista (Pantone 164c) ja harmaasta (Pantone 428u), jotka noudattavat tiettyi
jakaantumismallia siten, ettd suojuskoteloiden yldosa on oranssi ja alaosa vaa-
lean harmaa.

Se katsoo, ettd virien jakaantuminen seki niiden keskindinen osuus pinta-alasta
voi vaihdella tavarasta toiseen tavaroiden luonteen ja tehtividn mukaan.

Kantaja viittdd, ettd ndistd mahdollisista eroista huolimatta yrityksen tavarava-
likoimasta luodaan yhdistelmin yleiselld kiytolld visuaalisesti tunnistettavissa
oleva, yhtendinen vaikutelma. Tdmi systemaattinen kdyttd, jota varten suun-
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nittelijoille on annettu yrityksen sisdisid ohjeita, ei tapahdu tdten missddn
tapauksessa pelkistddn tavaroiden koristelemiseksi, vaan se mahdollistaa myos
tavaroiden tunnistamisen.

Kantaja vetoaa erityisesti Saksan Bundesgerichtshofin viimeaikaiseen oikeus-
kiytdntdon, jonka mukaan virit tai (abstraktit) virien yhdistelmit soveltuvat
kiytettiviksi eron tekemiseen eri tavaroiden tai palvelujen vililld, jollei erityi-
sistd olosuhteista muuta johdu.

Kantaja lausuu siitd riidanalaisessa padtoksessd kiytetystd perusteesta, jonka
mukaan yhdistelmiltd puuttuu epitavallinen luonne, ettd sellaisen arviointipe-
rusteen noudattamista ei voida vaatia. Jos yritys on kiyttinyt viriyhdistelmad jo
jonkun aikaa menestyksellisesti, yhdistelmd on menettinyt kdyton takia epita-
vallisen luonteensa; niin kiy myos silloin, kun yritys kdyttdid tavaramerkkid sen
rekisterdinnin jilkeen ja tavaramerkin kiyttd johtaa tiettyyn menestykseen.

Kantaja toteaa harmaasta viristd, ettd hakemuksessa on kysymys vaalean har-
maasta viristd, joka eroaa selvisti kyseisten tavaroiden metalliosien viristd.
Kantajan mukaan tiissi voidaan jdttdd ratkaisematta, onko muovi tosiasiallisesti
viriltdin harmaa, silli kuluttaja joutuu tekemisiin ainoastaan virillisen muovin
kanssa. Lisiksi kantajan esitteestd voidaan helposti havaita, ettd kysymyksessi
olevasta virisivystd ei saa sellaista kasitystd, ettd tdlld tavoin virjdtyt osat
koostuisivat kisittelemdttomaéstd muovista.

Kantaja lausuu oranssista viristi, ettd ei ole tarpeen edellyttdd mielikuvituksel-
lisuutta, eiki silld, onko kyseinen viri perusviri vai ensisijainen véri, ole merki-
tysti erottamiskyvyn kannalta.
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Kantaja katsoo vield, ettd vidriyhdistelmin epitavallisuudella ei ole merkitysti
vériyhdistelmén erottamiskyvyn arvioinnissa, ja ettd Pantone 428u:sta ja Pantone
164c:std koostuvan erityisen viriyhdistelmin suojaaminen ei estd muita talou-
dellisia toimijoita kiyttimdsti muita virejd tai viriyhdistelmid, viriskaalan
lahivarit mukaan lukien. Lisiksi kilpailun rajoittuminen voidaan vilttdd siten,
ettd tavaramerkille annettava suoja rajataan koskemaan yhti virii tai tiettyjen
virien yhdistelma.

SMHYV toteaa, etti tiettyjen vérien sddnnollisen, systemaattisen ja kohdennetun
kdyton tarkoituksena on luoda yleisén mielessd mielleyhtymi niiden virien seki
yrityksen tavaroiden ja palveluiden vilisestd yhteydestd. Tdmi selvittdd sen,
miksi virien soveltuvuus tavaramerkeiksi johtuu yleensi kiyton takia saadusta
erottamiskyvysta.

SMHV myontdd my®ds, ettd valituslautakunnat ovat jo todenneet (ks. vastaavasti
asia R 7/97-3, oranssi), ettd virid itsessidn voidaan suojella yhteisén tavara-
merkkina.

Kyseinen virasto katsoo kuitenkin, ettd merkin tulee ehdottoman hyl-
kdysperusteen vilttdmiseksi olla erottamiskykyinen ennen tavaramerkin kaytta-
mistd ja ennen kuin kysymyksessd oleville kaupallisille piireille on tiedotettu
merkistd tai ne ovat tottuneet siihen. Tavanomaisista muodoista tai vireistd
koostuva merkki, jonka yleisé mieltdd pelkdstdin koristeeksi tai mainokseksi,
joista ei saada mitdén tietoa tavaran alkuperisti, ei kuitenkaan voi tiyttdd titd
tehtdvia,

SMHYV toteaa Bundesgerichtshofin oikeuskiytintdon tehdyn viittauksen osalta,
ettd Bundesgerichtshof viittaa siind edelld mainittuun asiaan R 7/97-3 (oranssi),
jossa katsottiin, ettdi viriyhdistelmd voi olla erottamiskykyinen p#sasiallisesti
ainoastaan silloin, kun tosiseikkoja koskevat toteamukset valaisevat kyseisen
yhdistelmin ja kysymyksessi olevien tavaroiden suhdetta.
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SMHYV toteaa sen viitteen osalta, jonka mukaan ihmissilmd pystyy nikemidn
lukuisia virisdvyji, ettd yhteiséjen tuomioistuimen oikeuskdytdnnon mukaan on
otettava huomioon se, ettd keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mah-
dollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejd, vaan hinen on turvauduttava sii-
hen epitiydelliseen muistikuvaan, joka hinelld on tavaramerkeista.

SMHYV katsoo tdmin osalta, ettd ihmisen vdrimuisti rajoittuu tiettyihin ihanne-
vdreihin tai esikuvavireihin., Vaikka kyseisen viraston mukaan onkin mahdol-
lista, ettd kuluttaja erottaa kielellisesti vaalean oranssin ja tumman oranssin, hin
ei kuitenkaan pysty muistin perusteella erottamaan niitd pantone-skaalalla. Tilld
selittyy myos se merkitys, joka sellaisella vilineelld on puuttuvan objektiivisen
virimuistin korvaajana.

SMHYV katsoo yhdistelmin kokonaisarvioinnin osalta, ettd hakemuksessa tar-
koitetut virisdvyt ovat tavanomaisia, ettd harmaa on akromaattinen ja sellaise-
naan soveltumaton yleisén huomion kiinnittdmiseen, varsinkin kun harmaa on
myds lukuisten metallien ja metallilejeerinkien luontainen véri ennen vérjdystd.
Lisdksi oranssia virisdvyd yhdistettynd harmaaseen virisdvyyn kéytetddn hyvin
paljon erityisesti tytkalujen kohdalla varoittamaan niiden vaarallisista osista.

Ensimmiisen otheusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Ensinnikin on huomattava, ettd virit tai variyhdistelmit voivat olla sellaisinaan
yhteisén tavaramerkkind, jos niilld voidaan erottaa yhden yrityksen tavarat tai
palvelut toisen yrityksen tavaroista tai palveluista (asia T-316/00, Viking-
Umwelttechnik v. SMHYV, tuomio 25.9.2002 (vihredn ja harmaan yhdistelma),
Kok. 2002, s. 11-3715, 23 kohta).
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Se, ettd tietyntyyppiset merkit voivat periaatteessa muodostaa tavaramerkin, ei
kuitenkaan merkitse sité, ettd kaikilla timéintyyppisilli merkeilld olisi valtta-
mittd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erot-
tamiskyky tietyn tavaran tai palvelun osalta.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tavaramer-
kit, joilta puuttuu erottamiskyky, eivit kykene tiyttimaiin tavaramerkille ase-
tettua pddtehtdvdd eli yksiloimédn tavaran tai palvelun alkuperdd ja — kuten
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on todennut — mahdollistamaan sité,
ettd asianomainen yleisé voi myohempid hankintoja tehdessiin hankkia tillaisen
tavaran tai palvelun, jos ostokokemus oli positiivinen, tai olla valitsematta sitd,
jos ostokokemus oli negatiivinen (ks. asia T-79/00, Rewe-Zentral v. SMHV
(LITE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-705, 26 kohta).

Lisiksi on huomattava, etti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa ei tehdé eroa erityyppisten merkkien vililli. Kohdeyleiss ei kui-
tenkaan vilttimittd mielldi merkkis, joka muodostuu véristd tai vériyhdistel-
mésti sellaisinaan, samalla tavoin kuin sellaisesta merkistd muodostuvaa sana-
tai kuviomerkkid, joka ei liity silld yksil6itivien tavaroiden ulkonikoon. Vaikka
yleiso on tottunut vilittdmasti mieltimiin, ettd sana- tai kuviomerkit osoittavat
tavaran kaupallisen alkuperdn, ndin ei vilttimitti ole silloin, kun merkki
sekoittuu sen tavaran ulkonikédn, jota varten merkin rekisterdintid on haettu
(em. asia vihredn ja harmaan yhdistelmi, tuomion 27 kohta).

Merkin erottamiskykyd voidaan niin ollen arvioida ainoastaan suhteessa niihin
tavaroihin tai palveluihin, joita varten rekisterdintii on haettu, ja toisaalta suh-
teessa sithen, miten kohdeyleisé ymmirtdd tavaramerkin.
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Ensinnikin on todettava, ettd kyseisten tavaroiden eli koneellisten laitteiden
luettelo kisittdd sekd padasiallisesti ammattimaiseen kaytt6on tarkoitettuja tyo-
kaluja, kuten teollisuuskayttoon tarkoitetut painepesurit, sekd kuluttajalle tar-
koitettuja koneita, kuten kasikiyttoiset pensasleikkurit. Niin ollen on katsottava,
ettd asianomainen yleis6 muodostuu kuluttajista yleensd, kuten valituslauta-
kunnan riidanalaisen pdidtoksen 18 kohdassa on aivan oikein todettu. Niiden
tavaroiden osalta kohderyhmd muodostuu ndin ollen kaikista kuluttajista.
Kyseisen tavaramerkin erottamiskykyi on siis arvioitava ottamalla huomioon
tavanomaisesti valistuneen sekd kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keski-
vertokuluttajan oletetut odotukset. On kuitenkin otettava huomioon se, ettd
keskivertokuluttajan on turvauduttava sithen epitiydelliseen muistikuvaan, joka
hinelld on tavaramerkeisti. On myds syytd ottaa huomioon se, ettd keskiverto-
kuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseisten tavaroiden tyypin mukaan
(ks. vastaavasti asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999,
Kok. 1999, s. I-3819, 26 kohta).

Toiseksi on niin, ettd koska kysymyksessd on kokonaismerkki, tavaramerkkii on
tarkasteltava kokonaisuutena arvioitaessa sen erottamiskykyd. Tdmé ei kuiten-
kaan esti tarkastelemasta etukiteen kaikkia niitd tavaramerkin yksittdisid osa-
tekijoitd, joista se koostuu (ks. vastaavasti em. asia vihrein ja harmaan
yhdistelmi, tuomion 29—31 kohta).

Kuten SMHV on oranssin virin osalta tdysin oikein todennut, tdtd osatekijai
voidaan kayttid varoittamaan tydkalun vaarallisista osista, joten sen tehtdvind ei
ole alun perin ollut viitata kysymyksessd olevien tavaroiden kaupalliseen alku-
perddn. Lisdksi kysymyksessd olevan yleison kisityksen mukaan mainittu sivy,
eli oranssi Pantone 164c, ei poikkea havaittavalla tavalla niissi tavaroissa, joita
silld yksildidddn, yleisesti kaytetyistd tai mahdollisesti kaytettdvistd véreistd,
koska tdlli yleisolli on epitdydellinen kuva tavaramerkeistd, kuten edelld
31 kohdassa on todettu.

Valituslautakunta on todennut harmaasta viristd riidanalaisen pédtdksen
15 kohdassa, ettd timi viri sekoittuu sen metallin ja muovin kanssa, joista
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kyseiset tavarat on valmistettu. Téstd on todettava, etti vaikka kuluttaja voi
yksityiskohtaisessa tarkastelussa erottaa kisittelemittdmaidn raaka-aineeseen
kuuluvan harmaan tietoisen virjiyksen seurauksena syntyneesti harmaasta,
harmaa viri, mukaan lukien sivy Pantone 428u, ymmirretisin ennen kaikkea
valmistusprosessin tulokseksi tai pelkiksi suojauksen virilliseksi viimeistelyksi.

Sen osalta, miten merkki mielletiin kokonaisuudessaan, on todettava, ettd
merkki koostuu tavaramerkkihakemuksessa esitetystd pelkistd oranssin ja har-
maan sdvyjen yhdistelméastd. Valituslautakunta on korostanut tdysin oikein rii-
danalaisen péidtoksen 17 kohdassa, etti asiassa ei ole esiteity virien konkreettista
jakaantumista rekisterditdviksi haetun merkin sisalld.

Tdméin osalta on korostettava, etti kokonaisuutena arvioitaessa merkki on
abstrakti ja epidtarkka kyseisten tavaroiden osalta, eikd siitd kiy ilmi virien
systemaattista muodostelmaa eikd niiden konkreettisesta jakaantumista. Virien
yhdistelméstd saatava kokonaiskisitys on kyseessd olevien tavaroiden osalta se,
ettd kysymyksessi on pikemminkin suojuksen osien pelkki virjiiminen kuin
systemaattinen jérjestely, jolla saataisiin aikaan sellainen puhtaasti esteettisen
tehtdvin ylittdvd merkki, jolla viitataan tavaroiden kaupalliseen alkuperiin (ks.
vastaavasti em. asia vihredn ja harmaan yhdistelm3, tuomion 33 kohta).

Lisaksi titd vdriyhdistelmii ei voida mieltdd merkiksi eikd tunnistaa sellaiseksi,
koska vireistd voi olla olemassa lukuisia eri muodostelmia siksi, ettd virit esi-
tetddn tavaroissa epdjdrjestelmilliselld tavalla, ja kuluttaja ei voi tistd syystd
tunnistaa ja painaa mieleensd sellaista erityistd viriyhdistelmas, jota hédn voisi
kdyttdd suoraan ja varmasti hyvikseen myshempii ostosta tehdessdidn (ks. vas-
taavasti em. asia vihredn ja harmaan yhdistelms, tuomion 34 kohta).
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Se kantajan viite, jonka mukaan tavaran vérien jakaantuminen noudattaa tiettyd
jakaantumismallia, eli tavaran yldosa on oranssi ja alaosa harmaa suunnitteli-
joille annettujen yrityksen sisdisten ohjeiden mukaisesti, ei muuta edelld olevaa
arviointia. Jotta timd jakaantumismalli, sellaisena kuin se on rekisterdintihake-
muksessa, voitaisiin mieltdd koskemaan silld yksiloitdvid tavaroita, sen olisi aina
médritettdva yliosa oranssiksi ja alaosa harmaaksi. Vaikka tarkastelun kohteena
on yksistiin suojuksen osien viritys ja kun otetaan huomioon se, ettd kyseisten
kahden virin keskindinen suhde saattaa vaihdella, on todettava, ettd kysymyk-
sessd olevien tavaroiden muotojen ja kokojen monimuotoisuuden ja epi-
sadnnéllisyyden takia ei voida aikaan sellaista virjiystd, jossa toistettaisiin edelld
oleva jakaantumismalli systemaattisesti.

Istunnon aikana suoritettu tavaroiden katselmus vahvistaa edelld olevan arvion
oikeaksi. Hakemuksessa tarkoitettuja tavaroita on nimittdin mahdotonta virjata
timin jakaantumismallin mukaisesti kahdeksi enemmin tai vihemmén saman-
suuruiseksi osaksi, tai kyseistd virjdystd ei voida kiyttds, jos suojuksen tai korin
osia ei ole muotoiltu siten, ettd ne voitaisiin virjitd sellaisen mallin mukaisella
tavalla. Asianomaisen kohderyhmin on siten mahdotonta 16ytd4 uudelleen néistd
tavaroista sellaista pysyvdd merkkid, joka yhdistdd varit yhtendiselld ja edeltd
kasin madritylld tavalla.

Kantajan sen viitteen osalta, jonka mukaan kuluttaja on tietoinen virien avulla
tapahtuvasta tavaroiden yksil6imisestd, jolloin kuluttaja kiinnittdd kyseisten
virien johdosta jo etdiltd huomionsa tavaravalikoimaan, on todettava, ettid
esittdessdin timin viitteen kantaja juuri myontdd, ettd tavaran kaupallisen
alkuperin lopullinen tunnistaminen tapahtuu muiden luonteenomaisten osate-
kijoiden, kuten sanamerkin avulla.

Merkin erottamiskykyi ei lisiksi voida johtaa pelkidstidn ”valikoimavaikutuk-
sesta”, jossa kuluttajalle syntyy mielikuva siitd, ettd useilla tavaroilla on sama
kaupallinen alkuperi sen perusteella, ettd niiden suojuksessa kéytetddn yleensd
samoja vireji. Tillainen pdittely perustuu markkinointisuunnitelmaan, jolla ei
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ole vaikutusta merkin rekisterditdvyyden arvioinnin kannalta (ks. vastaavasti asia
T-358/00, DaimlerChrysler v. SMHV (TRUCKCARD), tuomio 20.3.2002,
Kok. 2002, s. II-1993, 47 kohta), silli erityisesti muista tuotteista erillian myy-
tdvdn tavaran kohdalla ei olisi mahdollista mieltdd vireji viittaukseksi tiettyyn
kaupalliseen alkuperiin, koska valikoimavaikutus puuttuu.

Tdstd seuraa, ettd kohdeyleiso ei mielld oranssin virin ja harmaan virin yhdis-
telméd merkiksi, joka osoittaa sen viristen tavaroiden olevan periisin samasta
yrityksestd, vaan mieltdd sen pikemminkin pelkiksi kyseessd olevien tavaroiden
viimeistelyyn liittyviksi osatekijiksi (ks. vastaavasti em. asia vihredn ja harmaan
yhdistelmd, tuomion 37 kohta).

Niin ollen rekisterbitdviksi haetulta tavaramerkiltd puuttuu erottamiskyky nii-
den tavaroiden osalta, joita varten sitd oli haettu.

Tdtd pdidtelmidd eivdt kumoa kantajan viitteet, joiden mukaan viriyhdistelméin
epdtavallisuutta koskeva arviointiperuste ei ole toimiva, koska jos yritys kayttda
vhdistelméd pitkdn ajan, se ei ole endi epitavallinen. Virin tai viriyhdistelméin
epdtavallisuutta koskevan arviointiperusteen, jota kiytetiin muun muassa viri-
merkin erottamiskyvyn arviointiin, tarkoituksena on nimittiin arvioida, sovel-
tuuko sellainen viri tai viriyhdistelmd asianomaisen yleisén silmissd
kaytettdviksi kysymyksessd olevien tavaroiden tai palvelujen erottamiseen toista
kaupallista alkuperdd olevista tavaroista ja palveluista., Kaikkien merkkien
tapaan viri tai védriyhdistelmd, joka ei sellaisenaan alun perin ole asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamisky-
kyinen, voi tulla hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen osalta
erottamiskykyiseksi tdmén artiklan 3 kohdassa tarkoitetun kiytén vuoksi (ks.
vastaavasti yhdistetyt asiat C-108/97 ja 109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio
4.5.1999, Kok. 1999, s. 2779, 47 kohta). Se, ettd tavaramerkin rekisterdintii
hakenut yritys kiyttdi sitd virid tai niiden virien yhdistelmis, josta tai joista
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tavaramerkki koostuu, ei missddn tapauksessa sulje pois tavaramerkin erotta-
miskykyd, vaan kysymyksessi oleva virimerkki voi tietyissi olosuhteissa —
erityisesti kyseisen yleisén lipikdytyd totutteluprosessin — saada sen kautta
erottamiskyvyn, joka siltd alun perin puuttui.

Kantajan viittaamasta saksalaisesta oikeuskdytdnndsti on todettava, ettd tava-
ramerkkejd koskeva yhteisdjen lainsddddntd muodostaa itsendisen jdrjestelmin
(asia T-32/00, Messe Miinchen v. SMHV (electronica), tuomio 5.12.2000,
Kok. 2000, s. 11-3829, 47 kohta). Lisiksi on korostettava, ettd Bundesgerichtshof
on tunnustanut kantajan mainitsemissa tuomioissa vidrien mahdollisen erotta-
miskyvyn ainoastaan kunkin tapauksen konkreettisten olosuhteiden osalta.

Niin ollen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdan virheellistd soveltamista, on hyldttava.

Tamin vuoksi ei ole syyti tutkia sitd kanneperustetta, jonka mukaan asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohtaa on sovellettu virheellisesti. Vakiin-
tuneen oikeuskdytinnén mukaan merkkii ei nimittdin voida rekister6idéd yhtei-
son tavaramerkiksi, jos yksikin ehdottomista hylkédysperusteista soveltuu
merkkiin (ks. asia T-163/98, Procter & 0Gamble v. SMHV (BABY-DRY), tuo-
mio 8.7.1999, Kok. 1999, s. I1-2383, 29 kohta ja asia T-19/99, DKV v. SMHV
(COMPANYLINE), tuomio 12.1.2000, Kok. 2000, s. II-1, 30 kohta).

Niin ollen kanne on hyldttava.
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Oikeudenkiyntikulut

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hdviii asian, velvoitetaan korvaamaan oikeuden-
kdyntikulut, 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
(neljis jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Kanne hylitian.,

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Tiili Mengozzi Vilaras

Julistettiin Luxemburgissa 9 piivinid heinikuuta 2003.

H. Jung V. Tiili

kirjaaja neljinnen jaoston puheenjohtaja
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