HERON ROBOTUNITS v. SMHV (ROBOTUNITS)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljis jaosto)

26 piivind marraskuuta 2003 *

Asiassa T-222/02,

HERON Robotunits GmbH, kotipaikka Lustenau (Itivalta), edustajanaan
asianajajat M. Bergermann ja R. Hackbarth,

kantajana,

vastaan

sisaimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asia-
miehindin S. Bonne ja G. Schneider,

vastaajana,

jossa kantaja vaatii ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuinta kumoamaan
sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmadisen
valituslautakunnan 6.5.2002 tekemin pddtoksen (asia R 1095/2000-1), jolla se
hylkisi sanamerkin ROBOTUNITS rekisterdintid yhteison tavaramerkiksi koske-
neen hakemuksen,

* Oikeudenkayntikieli: saksa.
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EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (neljis jaosto),

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

kirjaaja: hallintovirkamies J. Plingers,

ottaen huomioon kirjallisessa kisittelyssd ja 9.7.2003 pidetyssd istunnossa
esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja, aiemmin Heron Systemprofile GmbH, on 18.5.1999 tehnyt yhteison
tavaramerkistd 20 pdivind joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna,
sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)
sanamerkkii koskevan yhteison tavaramerkkihakemuksen.

Tavaramerkki, jonka rekisterintid on haettu, on sanamerkki ROBOTUNITS.
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Tavarat, joita varten rekisterdintid on alkuperdiseen hakemukseen 3.5.2000
tehdyn muutoksen jilkeen haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvi-
listd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd varten koskevan 15.6.1957 tehdyn
Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, luokkiin 6,
7 ja 9 ja vastaavat seuraavaa kuvausta:

— ”metalliprofiilit, metalliset ohjauskiskot, kiintedt profiiliosat, profiililiitos-
osat”, jotka kuuluvat luokkaan 6

— “koneiden ohjauskiskot, suora- ja pitkittdisohjaimet, painesylinterit, eri
kiyttdjarjestelmilld varustetut lineaarisylinterit, pneumaattiset profiiliosat”,
jotka kuuluvat luokkaan 7

— “kuljetinhihnat, kohdistuksella varustetut rajoitinjirjestelmait”; jotka kuulu-
vat luokkaan 9.

Tutkija hylkisi 15.9.2000 tekemilldidn piddtokselld hakemuksen asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla, koska haettu tavaramerkki
oli kyseessi olevia tavaroita kuvaileva.

Kantaja valitti hakemuksen hylkdimisestd 13.11.2000 ja perusteli valitustaan
15.1.2001 paivitylld kirjelmalld. Valitusmenettelyssé kantaja ehdotti toissijaisesti,
ettii tavaroiden luetteloa rajattaisiin seuraavalla tavalla: metalliprofiilit, kiinteit
profiiliosat, profiililiitososat”, jotka kuuluvat luokkaan 6.
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SMHV:n ensimmiinen valituslautakunta hylkisi kantajan valituksen 6.5.2002
tekemillddn pastokselld (jiliempinid riidanalainen piitos) silld perusteella, ettei
sanamerkkii ROBOTUNITS voitu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdan mukaan rekisterdidd, koska kyseistd merkkid voitiin kdyttdd
kuvailemaan niiden tavaroiden kiyttotarkoitusta, joita varten rekisterdintid oli
haettu. Valituslautakunnan mukaan “robotunits” merkitsi kokonaisuutena
tarkastellen “robottiyksikkod” tai “robotin osaa” ja haetun tavaramerkin piiriin
kuuluvien tavaroiden ja kyseessi olevan tavaramerkin, joka niin kuvaa
yksiselitteisesti tavaroiden kiyttotarkoitusta eli sitd, ettd kyseisid tavaroita
voidaan kiyttid automatisoitujen ja ohjelmoitujen koneiden kokoonpanoon tai
sitd, etti ne sijoitetaan valmiiksi kokoonpantuihin laitteisiin, vililld on suora ja
vilitén yhteys.

Oikeudenkiyntimenettely ja asianosaisten vaatimukset

Kantaja nosti nyt kisiteltivinid olevan kanteen ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuimeen 23.7.2002 toimittamallaan kannekirjelmilli. SMHV toimitti
vastineensa ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimeen 15.10.2002.

Ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin (neljds jaosto) paitti esittelevin tuomarin
kertomuksen perusteella aloittaa suullisen kisittelyn ja esitti tyGjarjestyksen
64 artiklan mukaisena prosessinjohtotoimenpiteenid kantajalle yhden kirjallisen
kysymyksen.

Asianosaisten lausumat ja vastaukset ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen
esittdmiin suullisiin kysymyksiin kuultiin 9.7.2003 pidetyssd istunnossa. Kantaja
liitti kyseisen istunnon kuluessa oikeudenkiyntiasiakirjoihin asiakirjoja, jotka
koskivat tavaramerkin ROBOTUNITS rekisterdintid Yhdistyneessd kuningas-
kunnassa, ja SMHV toimitti kopion kantajan Internet-sivujen kotisivusta, mistd
tehtiin merkintd istunnosta pidettyyn poytikirjaan.
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Kantaja vaatii, ettd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paitksen

— velvoittaa vastaajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

SMHYV vaatii, ettd ensimmidisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkd4 kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkayntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Asianosaisten lausumat

Kantaja esittdd kanteensa tueksi yhden ainoan perusteen, joka koskee asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista.
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Kantaja vetoaa ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-359/99, DKV
vastaan SMHV (EuroHealth), 7.6.2001 annettuun tuomioon (Kok. 2001, s. II-
1645) ja toteaa, ettd merkkii tai merkintdd voidaan pitdd kuvailevana ainoastaan,
jos kyseessd oleva kohderyhmi tunnistaa kuvailevuuden vilittomasti ja asiaa
enemmin pohtimatta,

Kantaja korostaa, ettei ”robotunits”-sanaa ole englannin kielessi ja ettd kyse on
epdtavanmukaisesti muodostetusta uudissanasta. Se viittdd tdltd osin yhteiséjen
tuomioistuimen todenneen selvisti asiassa C-383/99 P, Procter & Gamble vastaan
SMHYV, 20.9.2001 antamassaan tuomiossa (Kok. 2001, s. I-6251), etti silloin kun
on kyse tavaramerkeisti, jotka muodostuvat useammista sanoista, merkitysti on
ainoastaan kyseisten sanojen muodostamalla kokonaisuudella. Se piittelee timin
perusteella valituslautakunnan loukanneen niin ollen yhteiséjen tuomioistuimen
edelli mainitussa asiassa Procter & Gamble vastaan SMHV vahvistamia
periaatteita, koska se on ottanut lihtokohdakseen piddasiallisesti sananosan
”robot”.

Se katsoo myds, ettd jos valituslautakunta nojautuu siihen seikkaan, ettd
englannin kielessd tunnetaan myos kahden substantiivin suora yhdistelmi, se ei
tdmdn vuoksi voi kuitenkaan jittdd tarkastamatta, voiko konkreettisesti
rekisterditdviksi haettu merkki kuvata suoraan niiti tavaroita, joita varten
rekisterdintid on haettu. Se arvostelee riidanalaista padtdstd siitd, ettei siind ole
selvitetty riittdvisti titd asiaa.

Kantaja katsoo, ettei riidanalaisesta pddtoksestd ilmene, minki oletetaan olevan
robottiyksikkd tai robotin osa eli termi, joksi kokonaisilmaisu ”robotunits”
valituslautakunnan mukaan kidntyy. Se viittd4, ettei termid “robotunits” voida
ymmirtdd “robotin osaksi”, koska englannin kielelld jonkin koneen miiritysti
osasta tai kappaleesta kiytettivd termi on “koneen kappale” tai “koneen osa”
eikd termi “koneen yksikk6”. Se toteaa tilti osin, etti kyse on sellaisesta
keksitystd termistd, jota sen kilpailijat tai muilla aloilla toimivat yritykset eivit
kiytd lainkaan elinkeinotoiminnassa.
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Kantajan mukaan sanamerkki ROBOTUNITS ja rekisterdintihakemuksessa
tarkoitetut tavarat voidaan yhdistd4 toisiinsa ainoastaan monivaiheisen paittelyn
avulla. Téstd syystd sanamerkki ROBOTUNITS ei ole vilittomisti ja asiaa
enempid pohtimatta niitd tavaroita kuvaileva, joita varten merkin rekisterointia
on haettu. Kantajan mielestd pelkistiddn sen perusteella, ettd kyseisid tavaroita
voidaan mahdollisesti kdyttdd my6s tietokoneiden tai robottien yhteydessi, ei
voida katsoa, ettd merkki on kuvaileva, koska kyseinen yhteys ei kdy ilmi
riittdvdn suoraan ja konkreettisesti ja asiaa enempéd pohtimatta.

Se viittdd, ettd esilli olevassa asiassa hakemuksen kohteena oleva merkki
ROBOTUNITS on kyseessd olevien tavaroiden suhteen enintddn suggestiivinen
eikd selvisti kuvaileva.

Kantaja katsoo lisdksi, ettd riidanalainen pddt6s on tehty yhteiséjen tuomioistui-
men ja ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskdytint6d noudatta-
matta. Se vdittid, ettd yhteisojen tuomioistuin on edelld mainitussa asiassa Procter
& Gamble vastaan SMHYV hyldannyt yhdistetyissi asioissa C-108/97 ja C-109/97,
Windsurfing Chiemsee, 4.5.1999 annetussa tuomiossa (Kok. 1999, s. 1-2779)
omaksutun nikemyksen siltd osin kuin on kyse konkreettisen, aktuellin ja
pakottavan vapaana pitimisen tarpeen olemassaolosta, koska yhteistjen tuo-
mioistuin ei edelli mainitussa asiassa Procter & Gamble vastaan SMHV
nojautunut endi lainkaan mahdolliseen vapaana pitimisen tarpeeseen.

Kantaja arvostelee SMHV:a siitd, ettei se ole arvioinut perusteellisesti kantajan
hakemuksessa kyseessd olevia tavaroita, koska se ei ole tarkastellut tavaroita
erikseen.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjalliseen kysymykseen antamassaan
vastauksessa kantaja on tarkentanut, ettd sen kanne koskee kaikkia niitd
tavaroita, joita varten rekisterdintid on haettu sen jdlkeen kun alkuperdistd
hakemusta muutettiin 3.5.2000 ja jotka kuuluvat Nizzan sopimuksen luokkiin 6,
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7 ja 9. Niin ollen ne luokan 6 tavarat, joita varten merkin ROBOTUNITS
rekisterdintii on haettu, eivit ole erityisisti koneiden tai valmiiden, kokoon-
pantujen koneiden osista koostuvia tavaroita, vaan metallista valmistettuja
profiileita tai osia ja tarkemmin sanoen sellaisia puolivalmiita tuotteita tai
vilituotteita taikka laminoituja, puristettuja tai vedettyji tuotteita, ]otka eivit luty
millddn tavalla robottiyksikoihin, Kantajan mukaan kyseisid osia voidaan sitd
vastoin kdyttdd kaikilla aloilla. Sama huomautus pitee kiinteisiin profiiliosiin,
jotka ovat erilaisia silta- tai runko-osia, ja profiililiitososiin, jotka eivit
valttimattd itsessddn ole profiloituja. Liitososat ovat pelkidstiin mekaanisia
liitoksia.

Kantaja on myds tarkentanut, ettd luokkaan 7 kuuluvat koneiden ohjauskiskot ja
suora- ja pitkittdisohjaimet ovat laitteita, jotka mddrddvit esineelle (koneen
kappale tai vastaava esine) liikkeradan ja asennon sen liikkuessa (esimerkiksi
ohjauskisko). Samoin luokkaan 7 kuuluvat painesylinterit ja eri kidyttojarjestel-
milld varustetut lineaarisylinterit eivit liity riittdvdn suoraan ja konkreettisesti
automatisoituihin koneisiin. Se viittdd pneumaattisten profiiliosien osalta
pneumatiikan olevan sellainen tekniikan ala, jonka piiriin kuuluu kaasujen
kiyttdytyminen ja etenkin paineilma- ja imuilma-ilmiét ja niiden sovellukset.

Kantaja toteaa kuljetinhihnojen osalta, etteivit ne ole automatisoitujen koneiden
komponentteja vaan, kuten luokkaan 7 kuuluvat koneiden ohjauskiskot ja suora-
ja pitkittdisohjaimet, jatkuvasti suljetussa piirissd toimivia tuki- ja ohjauslaitteita.
Se toteaa vield lopuksi, ettd luokkaan 9 kuuluvat kohdistuksella varustetut
rajoitinjirjestelmit ovat yleensid sulkuelementtejd, esimerkiksi terdksisid (karkais-
tuja) (leikkaus)tyokalujen vilikappaleita.

Kantaja on todennut istunnossa, ettd rekisterdintihakemuksessa tarkoitettuja
tavaroita voidaan kiyttdd ohjelmoiduissa koneissa, mutta ettid kyse on yhdestéd
tavaroiden tuhansista kiyttotarkoituksista. Se vetoaa ensimmdisen oikeusasteen
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tuomioistuimen asiassa T-356/00, DaimlerChrysler vastaan SMHV (CARCARD),
20.3.2002 antamaan tuomioon (Kok. 2002, s. II-1963, 40 kohta) ja katsoo, ettei
pelkistidn yhden tillaisen muiden kiyttbtarkoitusten lisiksi olemassa olevan
kiyttotarkoituksen perusteella voida katsoa, ettd sanamerkki on kuvaileva, koska
kyse ei ole kyseessd olevien tavaroiden teknisestd toiminnasta.

Kantaja on lopuksi todennut ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjalli-
seen kysymykseen antamassaan vastauksessa, ettd sanamerkin ROBOTUNITS
kansainviliselle rekisterdinnille myénnettiin vahin aikaa sitten suoja Yhdisty-
neessi kuningaskunnassa nyt kisiteltdvdni olevassa asiassa kyseessd olevia
tavaroita varten. Se on liittinyt vastaukseensa Patent Officen (patenttivirasto)
18.6.2003 piivityn kirjeen, jonka mukaan suoja on myonnetty Yhdistyneessd
kuningaskunnassa 12.12.2002 lukien.

SMHV huomauttaa, etti valituslautakunta on huolella todennut, ettd ilmaisu
’robotunits” muodostuu kokonaisuutena kahdesta osasta, jotka ovat "robot” ja
“unit”. Sanalla ”robot” tarkoitetaan valituslautakunnan mukaan ”mitd tahansa
automaattista konetta, joka on ohjelmoitu toteuttamaan erityisia mekaanisia
toimintoja ihmisen tavoin” ja sanalla ”unit” tarkoitetaan “erillistd jakamatto-
missa olevaa yksikkdd tai jakamatonta kokonaisuutta”. Valituslautakunta on
SMHV:n mukaan péitellyt haetun merkin semanttista sisdlt6d koskevan
arvioinnin perusteella, ettd termin ”robotunits” viliton merkitys on “robotti-
yksikko” tai "robotin osa”.

SMHYV viitti, ettd valituslautakunta on luonnehtinut tavaramerkkii vilittomasti
ja selvisti kuvailevaksi todeten seuraavaa: ndhdessidn tavaramerkin asian-
omaisten tavaroiden yhteydessd kohdeyleisé ymmiirtdd vilittomasti, ettd se kuvaa
yksiselitteisesti tavaroiden kiyttotarkoitusta eli sitd, ettd kyseisid tavaroita
voidaan kdyttidd automatisoitujen ja ohjelmoitujen koneiden kokoonpanossa tai
sitd, ettd ne sijoitetaan valmiiksi kokoonpantuihin koneisiin.
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SMHYV katsoo asianomaisiin tavaroihin olevan yhteyden osalta valituslautakun-
nan tarkastelleen huolellisesti kaikkia yhteisén tavaramerkkihakemukseen kuu-
luvia tavaroita. Sen mukaan valituslautakunta on viitannut paitoksessdin useasti
tavaroihin.

SMHYV katsoo, etti erityisesti luokkiin 7 ja 9 kuuluvat tavarat ovat koneiden tai
valmiiksi asennettujen koneiden erityisii komponentteja. Valituslautakunta on
sen mukaan todennut luokan 6 osalta, ettd kantaja on hakenut tavaramerkkiian
rekisterditdviksi kaikkia luokkaan 6 kuuluvia tavaroita varten tekemdttd eroa eri
tavaroiden vililld ja mukaan lukien niin ollen my0s tavarat, joita voidaan kiyttda
automatisoitujen ja ohjelmoitujen koneiden kokoonpanossa ja jotka sijoitetaan
valmiiksi kokoonpantuihin koneisiin.

Siltd osin kuin on kyse siitd, onko valituslautakunta noudattanut periaatetta, joka
koskee tavaramerkin rekisterointikelpoisuuden ja kuvailevuuden arviointia
kohdeyleiso6n nihden, SMHV huomauttaa, etti valituslautakunta on viitannut
sellaisista asiantuntijoista muodostuvaan yleisdén, jotka vastaavat miti erilai-
sempien koneiden suunnittelusta, rakentamisesta ja huollosta. SMHV:n mukaan
on katsottava, ettd tdssd yhteydessi kyse on sellaisista koneiden osista, joita
keskivertokuluttaja ei kiyti, ja ettd kohdeyleisé on niin ollen asiantuntijayleiso,
jolla on hyvit tiedot markkinoilla olemassa olevista tuotteista. Se katsoo timin
perusteella, ettd kuluttaja Yhdistyneessd kuningaskunnassa ja jokainen tekniseen
alaan erikoistunut kuluttaja osaavat englannin kieltd ja ymmairtdvit vilittomasti
merkin ROBOTUNITS merkityksen.

SMHV katsoo tavaramerkin kuvailevuuden osalta, ettd se perustuu suoraan
tavaramerkin ja tavaroiden vililli olevaan yhteyteen ja ettei sellaisen tiettyd
vaivaa edellyttdvdd mielleyhtymin luomista tarvita, jonka avulla suggestiivisesti
ilmaistu viesti voidaan ymmartii jarkevisti.
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Siltd osin kuin on kyse sanamerkin ROBOTUNITS rekisterdimisestd Yhdisty-
neessd kuningaskunnassa, SMHV viittdd, ettd kyseinen todiste on esitetty
mydhissi. Se toteaa vield, ettei minkddn kantajan esittimiin asiakirja-aineistoon
sisdltyvin seikan perusteella voida katsoa, etteikd kyseessd oleva rekisterdinti ole
voinut tapahtua kidyton perusteella.

Ensinumdisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan mukaan ”tavaramerk-
k[ejd}], jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeisti tai merkinnoist, joita
voidaan elinkeinotoiminnassa kiyttdd osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia,
laatua, mddrad, kiyttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellisti alkuperid, tavaroi-
den valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroi-
den tai palvelujen ominaisuuksia”, ei rekisterdida. Lisiksi asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 2 kohdassa todetaan, etti 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisterdinnin
esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisdi”.

Asetuksen N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja merkkeji ja
merkint6jd ovat sellaiset merkit ja merkinnit, joita voidaan kohdeyleisén
nikokulmasta katsottuna normaalisti kédyttdd joko suoraan tai mainitsemalla
yksi tavaran tai palvelun oleellisista ominaisuuksista osoittamaan rekisterdin-
tihakemuksen kohteena olevaa tavaraa tai palvelua (em. asia Procter & Gamble v.
SMHYV, tuomion 39 kohta). Niin ollen merkin kuvailevuutta voidaan arvioida
vain ensinndkin ottamalla huomioon kyseessi olevat tavarat tai palvelut ja
toiseksi ottamalla huomioon se, miten kohdeyleisé ymmairtii merkin (asia
T-34/00, Eurocool Logistik v. SMHV (EUROCOOL), tuomio 27.2.2002,
Kok. 2002, s. [1-683, 38 kohta).

Esilli olevassa asiassa tavaramerkki, jonka rekisterointii on haettu, kattaa
erityisesti sellaisten koneiden tai valmiiksi kokoonpantujen koneiden komponen-
tit, jotka voivat toimia automaattisesti tai jotka voidaan ohjelmoida. Yleisesti
myos tiedetddn, kuten valituslautakunta korostaa riidanalaisen piitoksen

IT - 5007



36

37

38

39

TUOMIO 26.11.2003 — ASIA T-222/02

17 kohdassa, ettd timin tyyppisid koneita kiytetdin nykyddn kaikilla aloilla
olipa sitten kyse esimerkiksi tehtaista, joissa niitd kiytetddn autojen kokoamiseen,
tai tavaroiden kuljettamisesta, jossa tapauksessa kyse voi olla siirtohihnoista.

Valituslautakunta on todennut kohdeyleisén osalta riidanalaisen pdédtoksen
18 kohdassa, ettd asianomaiset tavarat ja palvelut on tarkoitettu *sellaisista
asiantuntijoista muodostuvalle yleisolle, jotka vastaavat mitd erilaisempien
koneiden suunnittelusta, rakentamisesta ja huollosta, [ja ettd vaikka] kyseiseen
yleisoon kuuluvat varsinkin henkilét, joiden didinkieli on englanti, on kuitenkin
myOnnettivi, ettd sithen kuuluvat my6s henkilst, joilla on ainakin perus-
tavanlaatuiset englannin kielen tai erikoisenglannin taidot siltd osin kuin tekni-
[seen kielenkdyttoon] sisiltyy useita sellaisia sanoja, joita kdytetddn ainoastaan
englanniksi”. Kantaja ei ole kiistinyt sitd, miten valituslautakunta on méaritellyt
kohdeyleison.

Niin ollen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdan perusteella kohdeyleiso,
johon nihden ehdottomia hylkiysperusteita on arvioitava, on englantia puhuva
asiantuntijayleisd, koska kyseinen sanamerkki muodostuu englanninkielisistd
osista.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan soveltamiseksi on siis
tutkittava kyseisen sanamerkin merkityksen pohjalta sitd, onko kohdeyleisén
nikokulmasta katsottaessa merkin ja rekisterdintihakemuksen kohteena olevien
tavara- tai palveluryhmien vilill3 riittivdn suora ja konkreettinen yhteys (em. asia
CARCARD, tuomion 28 kohta ja asia T-355/00, DaimlerChrysler v. SMHV
(TELE AID), tuomio 20.3.2002, Kok. 2002, s. I1-1939, 28 kohta).

Aluksi on korostettava, ettdi sanamerkki ROBOTUNITS muodostuu kahdesta
englannin kielestd otetusta substantiivista. Tdmad sanamerkki ei ole rakenteeltaan
epitavanmukainen. Se ei niet poikkea englannin kielen sananmuodostussdin-
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noistd vaan on muodostettu kieliopillisesti oikein. Asianomainen kuluttaja ei ndin
ollen mielld sitd epidtavanmukaiseksi (ks. em. asia CARCARD, tuomion
29 kohta).

Sanamerkin ROBOTUNITS merkityksen osalta riidanalaisen paitoksen 21 ja
22 kohdasta seki SMHV:n vastineessaan antamista selityksistd ilmenee, ettd
SMHV:n mielestd kyseinen sanamerkki tarkoittaa "robottiyksikk6d” tai ”robotin
osaa”. Kantaja viittdd tdltd osin, ettei kyseisen sanamerkin merkitys ole selvi ja
middritelty. Sen mukaan termissd “robottiyksikot” ei ole jarked. Se toteaa vield,
ettd englannin kielessd koneen méddrdtyn osan tai kappaleen osoittamiseen ei
kédytetd termid ”unit” vaan termid “machine part” tai *machine piece”.

Kun otetaan huomioon ne tavarat, joita varten rekisterdintii on haettu,
valituslautakunnan huomio sanamerkin merkityksestd osoittautuu kuitenkin
oikeaksi. Kuten nidet SMHYV toteaa vastineessaan (43 ja 48 kohta), sana ”unit”
merkitsee myds ”yksittdistd kappaletta tai jostakin suuremmasta kokonaisuudesta
irrotettua osaa” ja ”pientd konetta tai koneen osaa, jolla on erityinen tarkoitus”.
Lisdksi on syytd muistaa, ettd jotta sanamerkin voidaan katsoa kuuluvan
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan soveltamisalaan, riittia,
jos ainakin yksi sanamerkin mahdollisista merkityksistd osoittaa kyseisten
tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksia (em. asia CARCARD, tuomion
30 kohta).

Sanamerkin ROBOTUNITS ja kyseisten tavaroiden vilisen suhteen luonteesta
valituslautakunta on todennut riidanalaisen pdatoksen 23 kohdassa, ettid kyseinen
sanamerkki kuvailee yksiselitteisesti tavaroiden kiyttotarkoitusta.
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Kantaja ei kiisti niiden tavararyhmien osalta, joita varten merkkid on haettu
rekisterditdviksi, sitd, ettd kyseisid tavaroita voidaan kiyttid koneissa, jotka
voivat toimia automaattisesti tai jotka voidaan ohjelmoida, vaan se viittid, ettd
pelkiistiin sen perusteella, ettd kyseisid tavaroita voidaan mahdollisesti kayttda
myos tietokoneiden tai robottien yhteydessi, ei voida katsoa, ettd merkki on
kuvaileva, koska kyseinen yhteys ei kiy ilmi riittdvdn suoraan ja konkreettisesti ja
asiaa enempdd pohtimatta.

Tistd seuraa, etti sanamerkkii ROBOTUNIT, kun sitd tarkastellaan kokonai-
suutena, voidaan kiyttii osoittamaan kaikkien kantajan hakemuksessa tarkoi-
tettujen tavaroiden yhtd mahdollista kiyttotarkoitusta. Lisdksi sen, ettéd kyseisessd
sanamerkissid on sana “robot”, on katsottava osoittavan kyseisten tavaroiden
yhti kiyttotarkoitusta, jonka kohdeyleisé ottaa mahdollisesti huomioon, kun se
tekee valintaansa, ja ndin ollen timd kiyttStarkoitus muodostaa kyseisten
tavaroiden yhden oleellisen ominaisuuden. Kantaja on itsekin kirjelmissddn ja
istunnossa myéntinyt, ettid niitd tavaroita, joita varten sanamerkkid on haettu
rekisterditiviksi, voidaan mahdollisesti kidyttdd myos tietokoneiden ja robottien
yhteydessi. Kohdeyleison nikokulmasta katsottaessa sanamerkin ROBOTUNITS
ja niiden tavaroiden vililld on siis riittdvin suora ja konkreettinen suhde.

Ei tosin ole mahdotonta, etteivitké kyseiset tavarat voisi koostua kappaleista,
jotka eivit liity automatisoituun koneeseen, ja ettd sanamerkki ROBOTUNITS ei
ndin ollen kuvaile kaikkia niihin tavararyhmiin kuuluvia tavaroita, joita varten
rekisterointii on haettu. Tiltd osin on kuitenkin korostettava, ettd kantaja on
hakenut kyseisen merkin rekisterdintid yleisesti kaikkia nditd tavaroita varten
tekemitti eroa eri tavaroiden vililli. Niin ollen on katsottava, ettd valitus-
lautakunta on arvioinut asiaa oikein siltd osin kuin on kyse nididen tavararyhmien
arvioimisesta kokonaisuudessaan (em. asia EuroHealth, tuomion 33 kohta; em.
asia TELE AID, tuomion 34 kohta ja em. asia CARCARD, tuomion 33 ja
36 kohta).

Kun niet otetaan huomioon se, ettei kantaja ole rajannut rekisterdintihakemus-
taan siten, ettei hakemus koske kyseessd olevien tavaroiden kdyttdmistd robotin

II - 5010



47

48

49

HERON ROBOTUNITS v. SMHV (ROBOTUNITS)

osina, se, ettd kyseessd olevaa merkkii voidaan kdyttdd osoittamaan yhtd
tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden mahdollisista kédyttotarkoi-
tuksista, riittdd perusteeksi olla rekisterdimittd tavaramerkkii silld perusteella,
ettd se on kuvaileva.

Tdtd toteamusta ei kumoa tulkinta, jonka kantaja on omaksunut edelld
mainitussa asiassa CARCARD annetun tuomion 40 kohdasta. Kyseisessd asiassa
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on niet katsonut, ettd vaikka luokkaan 9
kuuluvia tavaroita “kiintedt ja siirrettdvit tietojenkdsittelylaitteet; tietovilineille
tallennetut ohjelmat tiedon- ja/tai tekstin- jaftai kuvankisittelyyn” voidaan
kidyttdd sellaisessa yhteydessd, jossa yhtd lailla kidytetddn autoihin liittyvda
korttia, tillainen kédyttd on kuitenkin korkeintaan yksi tavaroiden lukuisista
kiyttotarkoituksista, mutta ei tavaroiden tekninen toiminto. Nyt kisiteltdvina
olevassa asiassa kuitenkin se, ettd kantajan hakemuksessa tarkoitettuja tavaroita
voidaan kidyttdd automatisoiduissa tai ohjelmoiduissa koneissa, on yksi kyseisten
tavaroiden teknisistd toiminnoista. Se, ettd kyseisid tavaroita voidaan kiyttdd
myds sellaisissa koneissa, jotka eivit ole automatisoituja tai ohjelmoituja, ei
merkitse sitd, etteiké kyseinen tekninen toiminto olisi juuri se ominaisuus, jonka
vuoksi sanamerkkid ROBOTUNITS on pidettdva nditd tavaroita kuvailevana.

Téstd seuraa, ettd sanamerkkida ROBOTUNITS voidaan kohdeyleisén nakékul-
masta katsottaessa kéyttdd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdassa tarkoitetulla tavalla osoittamaan rekisterdintihakemuksessa
tarkoitettuihin ryhmiin kuuluvien tavaroiden oleellisia ominaisuuksia.

Sitd kantajan viitettd, jonka mukaan edelld mainitussa asiassa Procter & Gamble
vastaan SMHYV annetulla tuomiolla poikettiin vapaana pitimisen tarpeen osalta
edelld mainitussa asiassa Windsurfing Chiemsee annetusta tuomiosta, ei voida
hyviksyd. Yhteisojen tuomioistuin on ndet nimenomaisesti vahvistanut edelld
mainitussa asiassa Windsurfing Chiemsee annetussa tuomiossa omaksutun
niakemyksen yhdistetyissi asioissa C-53/01-C-55/01, Linde ym., 8.4.2003
antamassaan tuomiossa (Kok. 2003, s. [-3161, 73 ja 74 kohta).
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Sen kantajan viitteen osalta, jonka mukaan Patent Office on rekisterdinyt
tavaramerkin ROBOTUNITS samoja tavaroita varten, joista nyt kisiteltdvind
olevassa kanteessa on kyse, on huomautettava ensiksi, ettd asetuksen N:o 40/94
63 artiklan 2 kohdasta yhdessi sen 3 kohdan kanssa seuraa, etti valitus-
lautakuntien pddtoksen kumoaminen ja muuttaminen on mahdollista vain
aineellisen tai muodollisen lainvastaisuuden vuoksi. Vakiintuneen oikeuskiytin-
nén mukaan yhteisén toimenpiteen lainmukaisuutta on arvioitava niiden
tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen perusteella, jotka olivat olemassa
toimenpiteen toteuttamisen ajankohtana (asia T-123/97, Salomon v. komissio,
tuomio 6.10.1999, Kok. 1999, s. I1-2925, 48 kohta ja asia T-126/99, Graphischer
Maschinenbau v. komissio, tuomio 14.5.2002, Kok. 2002, s. I1-2427, 33 kohta).
Valituslautakunnan pditéksen lainmukaisuus voidaan nidin ollen riitauttaa
vetoamalla uusiin tosiseikkoihin ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa
ainoastaan siind tapauksessa, ettd osoitetaan, ettd valituslautakunnan oli viran
puolesta otettava nidmi tosiseikat huomioon hallinnollisessa menettelyssd ennen
kuin se teki padtéksen asiassa (asia T-247/01, eCopy v. SMHV (ECOPY), tuomio
12.12.2002, Kok. 2002, s. II-5301, 46 kohta). Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan
2 kohdan mukaisesti ndet SMHV voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja,
joihin osapuolet eivdt ole vedonneet tai todisteisiin, joita ei ole esitetty
madrdajassa.

Niin ollen ainoastaan ne seikat, joihin SMHYV pystyi tutustumaan hallinnollisessa
menettelyssi, on otettava huomioon. Tdmin vuoksi tavaramerkin ROBOTUNITS
rekisterdintid Yhdistyneessd kuningaskunnassa ei voida ottaa huomioon.

Taltd osin on myds muistutettava, ettd yhteison tavaramerkin tarkoituksena on
asetuksen N:o 40/94 johdanto-osan ensimmadisen perustelukappaleen mukaan se,
ettd yrityksille on tehty mahdolliseksi yhteisén tavaramerkin avulla ”yksiléidd
tavarat ja palvelut samalla tavalla koko yhteis6ssd, rajoista huolimatta”, ja ettd
aiemmat jdsenvaltioissa suoritetut rekisterdinnit ovat seikka, joka voidaan
ainoastaan ottaa huomioon yhteison tavaramerkkii rekisterditiessd, mutta timi
seikka ole milld4n tavoin ratkaiseva (asia T-122/99, Procter & Gamble v. SMHV
(saippuan muoto), tuomio 16.2.2000, Kok. 2000, s. II-265, 60 ja 61 kohta sekd
asia T-32/00, Messe Miinchen v. SMHV (electronica), tuomio 5.12.2000,
Kok. 2000, s. [1-3829, 45 ja 46 kohta). Jasenvaltioissa suoritettuja rekisterdintejd
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voidaan siten kdyttdd analysoinnin apuna arvioitaessa yhteison tavaramerkin
rekisterointipyynt6d. Kantajan toimittamat asiakirjat, jotka koskevat kyseessd
olevan merkin rekisterdintid Yhdistyneessd kuningaskunnassa, eivir voi kuiten-
kaan antaa vastausta nyt esilli olevaan asiaan. Kyseisistd asiakirjoista ei niet kdy
ilmi niitd syitd, joiden vuoksi kyseinen merkki pédtettiin rekisterdidd Yhdisty-
neessi kuningaskunnassa. Nimi asiakirjat osoittavat ainoastaan, ettd kyseinen
merkki on rekisterdity niissd asiakirjoissa mainittujen tavaroiden osalta.

THtd toteamusta ei muuta se, ettd vastauksena ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuimen esittimiin kysymyksiin siitd, onko rekisterdinti Yhdistyneessa
kuningaskunnassa perustunut merkin aikaisempaan kdytt66n, kantaja on
vidittinyt, ettd tdhdn perustuva rekisterdinti ilmenisi rekisterdintiasiakirjoista.
Kyseinen viite ei vaikuta asian ratkaisemiseen, koska ndytt6 siitd, ettd Patent
Office on arvioinut hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kuvailevuutta
kyseessd oleviin tavaroihin nihden, ei kdy ilmi kantajan toimittamista asiakir-
joista, kuten edelli olevassa kohdassa on todettu.

Kaikesta edelld olevasta seuraa, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdan rikkomista koskeva ainoa kanneperuste on hylittiva ja ettd kanne
on ndin ollen hyldttivd perusteettomana.

Oikeudenkéyntikulut

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojdrjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hdvidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeuden-
kayntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hivinnyt asian, se
on velvoitettava korvaamaan oikeudenkiyntikulut vastaajan vaatimusten mukai-
sesti.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (neljis jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Kanne hyldtdén.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Tiili Mengozzi Vilaras

Julistettiin Luxemburgissa 26 pdivind marraskuuta 2003.

H. Jung V. Tiili

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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