BANG & OLUFSEN v. SMHV (KAIUTTIMEN MUOTO)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(kolmas jaosto)

10 piivéna lokakuuta 2007

Asiassa T-460/05,

Bang & Olufsen A/S, kotipaikka Struer (Tanska), edustajanaan asianajaja
K. Wallberg,

kantajana,

vastaan

sisaimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit (SMHYV), asia-
miehenaan P. Bullock,

vastaajana,

jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n ensimmdisen valituslautakunnan
22.9.2005 tekemadstd padtoksestd (asia R 497/2005-1), joka koskee hakemusta kaiut-
timen muodosta muodostuvan kolmiulotteisen merkin rekisteréimiseksi yhteison
tavaramerkiksi,

* Oikeudenkayntikieli: englanti.
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EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: presidentti M. Jaeger sekd tuomarit V. Tiili ja O. Cztcz,

kirjaaja: hallintovirkamies K. Poche¢,

ottaen huomioon ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 29.12.2005
toimitetun kannekirjelmén,

ottaen huomioon ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 7.6.2006
toimitetun vastauskirjelmaén,

ottaen huomioon 31.1.2007 pidetyssd istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta ja menettely

Kantaja teki 17.9.2003 sisaimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja
mallit) (SMHYV) yhteison tavaramerkkid koskevan hakemuksen yhteison tavaramer-
kista 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s.
1), sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla.
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Tavaramerkki, jonka rekisterointid haettiin, on alla esitetty kolmiulotteinen merkki:

Tavarat ja palvelut, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palve-
lujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisteroimistd varten koskevaan,
15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutet-
tuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9 ja 20 ja vastaavat seuraavaa kuvausta:

— luokka 9: "Sahkoiset ja elektroniset laitteet ja vélineet ddnisignaalien analogiseen,
digitaaliseen tai optiseen vastaanottoon, kisittelyyn, toistoon, sdét6on ja jakami-
seen, kaiuttimet”

— luokka 20: "Hifihuonekalut”.
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SMHV:n tutkija hylkési 1.3.2005 tekemallddn péaitokselld rekisterdintihakemuksen
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla, koska hakemuksen
kohteena olevalta tavaramerkiltd, jossa on yksinomaan kuvattu kaiutin, katsottiin
puuttuvan erottamiskyky. My0s asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla
tehty rekisterointihakemus hylattiin, koska esitetyt todisteet eivit riitténeet osoitta-
maan kayton perusteella saavutettua erottamiskykya.

Kantaja valitti edelld mainitusta padtoksestd 27.4.2005 SMHV:ssd asetuksen N:o
40/94 57-62 artiklan nojalla.

SMHV:n ensimmaéinen valituslautakunta hylkési tdméan valituksen 22.9.2005 teke-
maélladn paidtokselld (jaljempand riidanalainen paitds) sen vuoksi, ettd asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta oli esteeni kyseessd olevan merkin rekisterdi-
miselle, koska taltd merkiltd puuttui sen ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky.
Valituslautakunta totesi, ettd vaikka tavaran muotoon, joka muodostaa hakemuksen
kohteena olevan tavaramerkin ja jossa on otettu huomioon ldhinné esteettisid nako-
kohtia, liittyi epdtavanomaisia ominaispiirteitd, hakija ei ollut ndyttényt toteen, ettd
kyseinen tavaramerkki oli erottamiskykyinen ja ettd se téytti tdten tavaramerkilld
olevan tehtdvian kohderyhmaén kuluttajien keskuudessa.

Kantaja nosti esilldi olevan kanteen ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimen
kirjaamon 29.12.2005 jéittamallddn kannekirjelmélld, jossa se korosti erityisesti sitd,
ettd valituslautakunta ei ollut tarkastellut rekisterdintihakemusta asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla.

Valituslautakunta korjasi 24.2.2006 riidanalaista pdatostd oikaisulla. Valituslauta-
kunta totesi tehneensd ilmeisen virheen siltd osin kuin se ei ollut tarkastellut rekis-
terdintihakemusta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla. Se katsoi, ettd
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téllainen virhe kuului asetuksen N:o 40/94 taytintoonpanosta 13.12.1995 annetun
komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 53 sddnnon soveltamis-
alaan, ja tarkasteli mainittua hakemusta kyseisen sdédnnon nojalla. Néin ollen valitus-
lautakunta korjasi riidanalaista padtostd ja tdsmensi, ettd myos asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 3 kohdan nojalla tehty hakemus hyléttiin, koska kantajan esittdmait todis-
teet eivit riittdneet osoittamaan, ettd hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki oli
saavuttanut erottamiskyvyn kiyton perusteella.

Kantaja esitti oikaisun sisaltod koskevat huomautuksensa ensimmaéisen oikeusasteen
tuomioistuimen kirjaamoon 3.5.2006 jatetylla kirjelmalld. Kantaja totesi, ettd se piti
asetuksen N:o 2868/95 53 sddnnon soveltamista kyseenalaisena, mutta se ei vaatinut,
ettd oikaisu jatetddn tutkimatta. Kantaja tdsmensi lisdksi, ettd se katsoi, ettd valitus-
lautakunnan virheen on vaikutettava siihen, miten oikeudenkéyntikulut jaetaan.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen péétoksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
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SMHYV vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkéda kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, jotka koskevat asetuksen
N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 7 artiklan 3 kohdan rikkomista.

Asianosaisten lausumat

Kantaja huomauttaa aluksi, ettd asetuksen N:o 40/94 4 artiklan nojalla tavaran muoto
kuuluu merkkeihin, jotka voivat olla yhteison tavaramerkkina.

Kantaja moittii valituslautakuntaa ensinnikin siitd, ettd valituslautakunta sovelsi
esilla olevassa asiassa hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin erottamiskykyé
arvioidessaan tiukempaa standardia kuin muuntyyppisten tavaramerkkien osalta,
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sillé se ei tarkastellut hakemusta sen omien ansioiden perusteella asian erityiset tosi-
seikat huomioon ottaen vaan teki "kaavamaisen hylkddvan péddtoksen”. Kolmiulot-
teisten tavaramerkkien osalta ei kantajan mukaan voida kdyttdd standardia, joka on
erilainen tai jopa tiukempi kuin standardi, jota kidytetddn muuntyyppisten tavara-
merkkien osalta.

Kantaja vaittaa toiseksi, ettd kyseessd olevan tavaran ulkoasu ei méérdydy — kuten
ei kantajan tiettyjen muidenkaan tavaroiden ulkoasu — teknisten toimintojen vaan
esteettisten ndkokohtien perusteella ja ettd tdma ulkoasu johtuu erityisestd tarkoituk-
sesta olla erottamiskykyinen ja kiinnittdd huomiota. Valituslautakunta my6nsi timéan
riidanalaisen pddtoksen 12—14 kohdassa. Kantajan mukaan ainoa jirkevé seuraus
riidanalaisen péadtoksen edelld mainituissa kohdissa olevasta kyseessd olevan tavaran
kuvauksesta on oltava se, ettd hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin katsottiin
olevan erottamiskykyinen.

Kuluttaja mieltdd kantajan mukaan rekisterdintihakemuksen kohteena olevan kaiut-
timen yleisen ulkoasun erottamiskykyisené osoituksena kyseisen hakemuksen katta-
mien tavaroiden kaupallisesta alkuperdstd. Valituslautakunnan asiaa koskevasta ar-
viosta poiketen kyseessd olevaa tavaraa ei siten mielletd yksinomaan muotoilultaan
epidtavanomaisena tavarana. Kuluttajat eivit myoskddn miellda muotoa niin, ettd silla
olisi toiminnallinen tavoite, eikd kohdeyleis6 hahmota tdté tavaraa pelkkidnd kyseessd
olevien tavaroiden tavanomaisen ulkoasun muunnelmana.

Kantaja huomauttaa, ettd kaiutin on korkea, kapea ja itsendinen sekd muodoltaan
erittdin luonteikas. Téma “urkupillin muoto” on kantajan mukaan erityisen erot-
tamiskykyinen, kun otetaan huomioon yhtaéltd se, miten alaosa on muotoilty, ja
toisaalta se, miten kyseinen alaosa on kiinnittynyt mustaan raudankappaleeseen.
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Markkinoilla ei ole muita kaiuttimia, joiden ulkoasu olisi edes likimain sama tai
samankaltainen. Kantajan mukaan se, ettd kyseesséd olevan tavaran muoto poikkeaa
merkittdvasti alan normeista ja kdytdnnoistd, on tekijd, joka on otettava huomioon
tavaramerkkihakemusta tarkasteltaessa.

Kantaja véittdd kolmanneksi, ettd riidanalainen paatos on joka tapauksessa virheel-
linen siltd osin kuin valituslautakunta kieltdytyy tunnustamasta hakemuksen kohteena
olevan tavaramerkin erottamiskykyd Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen
luokkaan 20 kuuluvien tavaroiden eli hifikalusteiden osalta. Tavaramerkkid, jossa
on kuvattu tietty esine, voidaan kantajan mukaan pitdd “esineen toisintona” ainoas-
taan tdmén esineen itsensd — eikd muiden esineiden — osalta. Hakemuksen kohteena
olevalla tavaramerkilld on siten katsottava olevan jo mdiritelménsakin perusteella
sen ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky kaikkien muiden esineiden kuin
kaiuttimien osalta silloin, kun muoto ei ole, kuten esilld olevassa asiassa, tavallinen
eikd yleinen.

Kantaja korostaa kohdeyleison maédrittelyn osalta, ettd kyseessé olevat tavarat ovat
kalleimman hintaluokan tuotteita asianomaisilla markkinoilla (kyseessa olevan kaiut-
timen suositeltu vahittdismyyntihinta on 1 750 euroa), ja niitd myydadn valikoivassa
jakelujdrjestelméssd. Kuluttajien kohderyhmi on téten rajoitettu, ja se muodostuu
kuluttajista, jotka ovat valistuneita sekd kohtuullisen tarkkaavaisia ja huolellisia,
minkd lisdksi he kiinnittdviat huomiota tuotteen laatuun ja sijoittavat siihen rahansa
vasta huolellisen tarkastelun jalkeen.

SMHYV korostaa, ettd valituslautakunnan perusteluissa tuodaan ilmi merkittava ja
perusteltu huoli, joka koskee vilttimattomyyttd erottaa toisistaan lahinni esteettisten
nidkokohtien mukaan méadrdytyvdn muodon tehtédva ja tehtdvd, joka on muodolla,
joka on tosin esteettisesti miellyttdvd mutta jota kiytetddn erottamaan tavara kilpaili-
joiden samankaltaisista tavaroista.
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Valituslautakunnan omaksuma nékemys on SMHV:n mukaan kuitenkin hyvin
ehdoton siltd osin kuin tdimén nidkemyksen mukaan tavaramerkeiksi ei saa rekiste-
roidd mitdén tavaroiden muotoja, jotka ovat yhteneviisia itse tavaroiden ulkoasun
kanssa, vaikka nimd muodot ovat epidtavanomaisia eivitkd vaikuta olennaisesti
tavaran arvoon.

SMHYV toteaa myos, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii
alakohdassa suljetaan pois sellaisten muotojen rekisterdinti tavaramerkeiksi, jotka
vaikuttavat olennaisesti tavaran arvoon, koska nima muodot ovat ratkaisevia kulut-
tajan ostopéitoksen kannalta. Tama poissulkeminen tehdddn tavaramerkkien erot-
tamiseksi kuvioista tai malleista. Ndiden muotojen rekisterdintid ei siis evita siita
syystd, ettd niiltd puuttuisi niiden ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky.

SMHV:n mukaan on kuitenkin tapauksia, joissa tavaroiden muodot eivit vaikuta
olennaisesti tavaroiden arvoon, vaikka kyseisissd muodoissa onkin otettu huomioon
lahinni esteettisid ndkokohtia. Ndma muodot ovat erottamiskykyisid, ja niitd voidaan
suojata tavaramerkkeind, jos ne eroavat olennaisesti elinkeinotoiminnassa tavan-
omaisesti kiytetyistd muodoista.

SMHYV siis katsoo, etté ei ole varmaa, ettd valituslautakunnan omaksuma niakemys
on oikea, ja pyytdd tdten, ettd ensimmdiisen oikeusasteen tuomioistuin maarittas,
voiko muoto, jossa on otettu huomioon lahinna esteettisid nakékohtia — mutta joka
ei vaikuta olennaisesti tavaran arvoon asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e
alakohdan iii alakohdassa tarkoitetulla tavalla — ja joka eroaa olennaisesti elinkei-
notoiminnassa tavanomaisesti kiytetystd muodosta, tdyttdd tavaramerkilla olevan
tehtavén.

Kohdeyleison osalta SMHV huomauttaa, ettd tietyn tavaramerkin erottamiskykyd
arvioitaessa ei voida ottaa huomioon sitd, miten kantaja kayttdd kyseistd tavara-
merkkid, eikd muita markkinointisuunnitelmien kaltaisia seikkoja. Siten argumen-
tilla, jonka mukaan kyseessd olevat tavarat ovat kalleimman hintaluokan tuotteita
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ja niiden kohderyhmé on rajoitettu, ei ole asian kannalta merkitystd. Tavaramerk-
kihakemuksen kattamien tavaroiden eritelmistd ei ndet ilmene, ettd tavarat olisi
tarkoitettu madratylle asiakaskunnalle eikéd ettd niitd myytdisiin valikoivassa jake-
lujarjestelméssd. Kohdeyleis6 muodostuu titen esilld olevassa asiassa yhteison
keskivertokuluttajista.

Ensimmudisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan "tavaramerkkejd, joilta
puuttuu erottamiskyky”, ei rekisteroida.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu tavaramerkin
erottamiskyky merkitsee sitd, ettd tavaramerkki pystyy yksiloiméan rekisterdintiha-
kemubksessa tarkoitetun tavaran tietyn yrityksen tavaraksi ja erottamaan ndin timén
tavaran muiden yritysten tavaroista (yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P,
Henkel v. SMHYV, tuomio 29.4.2004, Kok.2004, s. I-5089, 34 kohta).

Vakiintuneen oikeuskdytdnnon mukaan tavaramerkin erottamiskykyéd on arvioitava
yhtéélta suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joille sen rekisterdintid on haettu,
ja toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleis, joka muodostuu néiden tavaroiden
tai palvelujen tavanomaisesti valistuneista sekd kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolel-
lisista keskivertokuluttajista, mieltdd tavaramerkin (em. yhdistetyt asiat Henkel v.
SMHYV, tuomion 35 kohta ja asia C-25/05 P, Storck v. SMHYV, tuomio 22.6.2006, Kok.
2006, s. I-5719, 25 kohta).

Esilla olevassa asiassa hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kattamat tavarat
ovat sihkoisid ja elektronisia laitteita ja vilineitd &édnisignaalien analogiseen,
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digitaaliseen tai optiseen vastaanottoon, kisittelyyn, toistoon, sdidtoon tai jakamiseen,
kajuttimia ja hifikalusteita. Ndin ollen on katsottava, ettd kohdeyleison muodostavat
kaikki yhteison keskivertokuluttajat, koska kuka kuluttaja tahansa saattaa olla kiin-
nostunut ostamaan kyseessé olevia tavaroita.

Kantaja katsoo kuitenkin, ettd kohdeyleis6 on rajoitettu ja sen tarkkaavaisuustaso on
korkeampi kuin keskivertokuluttajien, koska kyseessd olevat tavarat ovat elektroniik-
kamarkkinoilla kalleimman hintaluokan tuotteita ja erittdin arvokkaita ja koska niitd
myydaén yksinomaan valikoivassa jakelujarjestelméassa.

On kuitenkin todettava, ettd kohdeyleison méérittdmisen osalta ei voida ottaa
huomioon sitd, miten kantaja kayttdd jakelujarjestelmdd, tai muita yhteison tavara-
merkin tuottaman oikeuden kannalta ulkoisia tekijoitd. Merkin erottamiskyvyn ar-
vioimisessa ei néet ole merkitysti silld, onko tavaramerkin hakijalla aikomus kayttaa
tai kayttdako hin tiettyd myyntitapaa. Myyntitapaa, joka on riippuvainen ainoastaan
siitd, mitd kyseessd oleva yritys valitsee, voidaan muuttaa yhteison tavaramerkin
rekisterdimisen jalkeen, eikd silld ndin ollen voi olla minkéddnlaista vaikutusta ta-
varamerkin rekisterointikelpoisuuden arviointiin (ks. vastaavasti asia T-355/00,
DaimlerChrysler v. SMHV (TELE AID), tuomio 20.3.2002, Kok. 2002, s. II-1939,
42 kohta ja asia T-15/05, Wim De Waele v. SMHV (makkaran muoto), tuomio
31.5.2006, Kok. 2006, s. II-1511, 28 ja 29 kohta). Oikeuskdytannén mukaan mydskaan
tavaran hinnalla ei ole kohdeyleison maarittelyn kannalta merkitysta, koska rekis-
terointi ei koske liioin hintaa (yhdistetyt asiat T-324/01 ja T-110/02, Axions ja Belce
v. SMHV (ruskean sikarin muoto ja kultaharkon muoto), tuomio 30.4.2003, Kok.
2003, s. 11-1897, 36 kohta).

Kohdeyleison tarkkaavaisuusaste voi kuitenkin vaihdella kyseessé olevien tavaroiden
tai palvelujen tyypin mukaan (asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio
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22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 26 kohta ja asia T-305/02, Nestlé Waters France v.
SMHYV (pullon muoto), tuomio 3.12.2003, Kok. 2003, s. I1-5207, 34 kohta).

Kun kyse on pdivittdistavaroista, keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste on alhai-
sempi kuin kestokulutushyodykkeiden tai vaikkapa vain kalliimpien tai harvemmin
kaytettdvien tavaroiden osalta.

Esilld olevassa asiassa on huomattava, ettd kun otetaan huomioon kyseessé olevien
tavaroiden luonne ja erityisesti niiden pitka kayttoika ja teknisyys, keskivertokulut-
taja on erityisen tarkkaavainen tdllaisia tavaroita ostaessaan. Kyseessi olevien tava-
roiden objektiivisista ominaisuuksista nimittdin johtuu, ettd keskivertokuluttaja
hankkii niitd vasta erityisen tarkkaavaisen tutkimisen jalkeen.

Taten tavaramerkin erottamiskykyd on arvioitava suhteessa siihen, miten keskiver-
tokuluttaja, jonka tarkkaavaisuusaste on erityisen korkea silld hetkelld, jolloin hin
valmistautuu valitsemaan ja valitsee kyseisen tyyppisten eri tavaroiden vélilld, mieltdd
asian (ks. vastaavasti asia C-361/04 P, Ruiz-Picasso ym. v. SMHV, tuomio 12.1.2006,
Kok. 2006, s. I-643, 40 ja 41 kohta).

Erottamiskyvyn tarkastelun osalta on muistutettava, ettd oikeuskdytinnon mukaan
itse tavaran ulkoasusta muodostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamis-
kykya koskevat arviointiperusteet eivit eroa muihin tavaramerkkiryhmiin sovellet-
tavista arviointiperusteista (ks. asia C-24/05 P, Storck v. SMHYV, tuomio 22.6.2006,
Kok. 2006, s. I-5677, 24 kohta oikeuskéyténtoviittauksineen).
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Niditd arviointiperusteita sovellettaessa kohdeyleiso ei kuitenkaan vélttdmétta mielld
asiaa samalla tavalla silloin, kun on kyse itse tavaran ulkoasusta muodostuvasta
kolmiulotteisesta tavaramerkistd, kuin silloin, kun on kyse sanamerkistd tai kuvio-
merkistd, joka muodostuu merkistd, joka ei liity silld varustettujen tavaroiden ulko-
nakoon. Keskivertokuluttajat eivdt nimittédin ole tottuneet olettamaan tavaroiden tai
niiden pakkauksen muodon perusteella graafisen tai sanallisen osatekijan puuttuessa,
ettd tavaroilla on tietty alkuperi, joten tillaisen kolmiulotteisen tavaramerkin erotta-
miskykyd voi olla vaikeampi osoittaa kuin sana- tai kuviomerkin erottamiskykya (asia
C-136/02 P, Mag Instrument v. SMHV, tuomio 7.10.2004, Kok. 2004, s. I-9165, 30
kohta; asia C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke v. SMHYV, tuomio 12.1.2006, Kok. 2006,
s. I-551, 28 kohta ja em. asia C-24/05 P, Storck v. SMHV, tuomion 25 kohta).

Niin ollen vain sellaisella tavaramerkilld, joka poikkeaa merkittdvésti toimialan
yleisestd kdytdnnosté tai toimialalla vallitsevasta tavasta ja joka tédstd syystd tayttdd
keskeisen tehtdvansé alkuperdn osoittajana, on erottamiskyky asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla (em. asia Mag Instrument v.
SMHYV, tuomion 31 kohta ja em. asia C-25/05 P, Storck v. SMHYV, tuomion 28 kohta).

Kuten valituslautakunta totesi riidanalaisen péditoksen 12 kohdassa, esilld olevassa
asiassa hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki muodostuu ’lyijykyndnmuotoi-
sesta pystyssd olevasta pylvéistd, jonka yhdelle kyljelle on kiinnitetty pitkd, suorakul-
mainen levy. 'Lyijykynén’ kérki yhdistyy litteddn alustaan”.

Kaikkien edelld mainittujen ulkoasuun liittyvien seikkojen, jotka muodostavat
hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin, tarkastelun perusteella on mahdol-
lista todeta, ettd tavaramerkin muoto on todella erityinen eikd sitd voida pitdd aivan
yleisend. Kaiuttimen rungon muodostaa kartio, joka muistuttaa lyijykynéad tai urku-
pillid, jonka suippo osa yhdistyy nelionmuotoiseen alustaan. Kyseisen kartion yhdelle
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kyljelle on liséksi kiinnitetty pitkd, suorakulmainen levy, joka korostaa vaikutelmaa
siitd, ettd timén kokonaisuuden paino lepdd ainoastaan kérjelld, joka tuskin koskettaa
nelionmuotoista alustaa. Tdssd kokonaisuudessa on tdlld tavoin kyse muotoilusta,
joka on huomattava ja helposti muistettavissa.

Kaikki ndmé ominaisuudet etddnnyttdvdt hakemuksen kohteena olevaa tavara-
merkkié sellaisten samantyyppisten tavaroiden tyypillisistd muodoista, joita kayte-
tddn elinkeinotoiminnassa tavanomaisesti ja jotka ovat yleensa linjoiltaan sddnnon-
mukaisia ja suorakulmaisia. Téltd osin riidanalaisen paatoksen 14 kohdassa todetaan
sitd paitsi, ettd “ei ole epdilystikédn siitd, ettd hakemuksen kohteena oleva tavara-
merkki on tietyiltd osin huomattava”. Kyseisessd kohdassa tdsmennetddn tdméin
jalkeen seuraavaa:

”—— se on normaaliin kaiuttimeen ndhden liioitellun korkea ja kapea. Lisdksi kaiut-
timen keskiosa on tavallisesta poiketen putki, joka yhdistyy ylosalaisin kiddnnettyyn
kartioon. Kartion kérki on kiinnittynyt nelionmuotoiseen alustaan.”

Niin ollen on todettava, ettd hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki poikkeaa
merkittévasti toimialalla vallitsevasta tavasta. Silla on néet riittdvén erityisid ja sattu-
manvaraisia ominaisuuksia, jotka voivat kiinnittdd keskivertokuluttajan huomiota
ja mahdollistaa sen, ettd keskivertokuluttaja tulee tietoiseksi kantajan tavaroiden
muodosta. Kyse ei siten ole yhdestd muodosta asianomaisen alan tavaroiden tyypil-
listen muotojen joukossa eikd ndiden muotojen pelkdstdi muunnelmasta vaan ulko-
asultaan erityisestd muodosta, jonka avulla voidaan my6s kokonaisuuden esteettinen
vaikutelma huomioon ottaen kiinnittdd kohdeyleison huomio ja jonka avulla kohde-
yleis6 voi erottaa rekisterdintihakemuksen kattamat tavarat niisté tavaroista, joilla on
eri kaupallinen alkuperd (ks. vastaavasti asia T-128/01, DaimlerChrysler v. SMHV
(etusdleikko), tuomio 6.3.2003, Kok. 2003, s. II-702, 46 ja 48 kohta ja em. asia pullon
muoto, tuomion 41 kohta).
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Vaikka erityiset tai omaperéiset ominaisuudet eivét olekaan rekisteréinnin valtta-
méton ehto, on kuitenkin niin, etté jos sellaisia on, se sitd vastoin voi antaa tavara-
merkille, jolta erottamiskyky muutoin puuttuisi, vaadittavanasteisen erottamiskyvyn.

Valituslautakunnan niiden perustelujen osalta, joiden mukaan tavaran muoto, joka
muodostaa hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin, ei voi tayttad tavaramerkilla
olevaa tehtdvdd kohderyhmén kuluttajien keskuudessa siitd syystd, ettd tavaramer-
kissd on otettu huomioon ldhinné esteettisia ndkokohtia (riidanalaisen paitoksen
14—18 kohta), riittdd, kun todetaan, ettd jos kohdeyleis6 mieltdd merkin tavaran tai
palvelun kaupallista alkuperdd koskevaksi viittaukseksi, silld, onko merkilld saman-
aikaisesti kaupallista alkuperdd koskevan tiedon ohella joku muu tehtédva vai ei, ei
ole merkitystd merkin erottamiskyvyn kannalta (asia T-173/00, KWS Saat v. SMHV
(oranssin sdvy), tuomio 9.10.2002, Kok. 2002, s. 1I-3843, 30 kohta; em. asia etusa-
leikkd, tuomion 43 kohta ja asia T-129/04, Develey v. SMHV (muovipullon muoto),
tuomio 15.3.2006, Kok. 2006, s. I1I-811, 56 kohta).

Kaiken edelld esitetyn perusteella on todettava, ettd kun valituslautakunta katsoi,
ettd hakemuksen kohteena olevalta tavaramerkiltd puuttuu erottamiskyky, se
rikkoi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, josta ilmenee, ettd jo
vihdinenkin erottamiskyky riittdé siihen, ettd téssé artiklassa méaaritelty hylkdyspe-
ruste ei ole sovellettavissa (asia T-34/00, Eurocool Logistik v. SMHV (EUROCOOL),
tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. I1-683, 39 kohta; em. asia etuséleikko, tuomion 33 ja
49 kohta ja em. asia pullon muoto, tuomion 42 kohta).

Riidanalainen péétos on ndin ollen kumottava. Téstd seuraa, ettei oikaisun tutkitta-
vaksi ottamista eika sitd, onko toinen kanneperuste perusteltu, ole tarpeen tarkastella.
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Oikeudenkiyntikulut

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tyoGjarjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hdvida asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdyn-
tikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska SMHV on hévinnyt asian, SMHV
on velvoitettava korvaamaan kantajan oikeudenkéyntikulut tdmén vaatimusten
mukaisesti.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(kolmas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV)
ensimmidisen valituslautakunnan 22.9.2005 tekemi pédiatos (asia R
497/2005-1) kumotaan.

2) SMHYV vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaa-
maan Bang & Olufsen A/S:n oikeudenkiyntikulut.

Jaeger Tiili Czucz

Julistettiin Luxemburgissa 10 péivané lokakuuta 2007.

E. Coulon M. Jaeger

kirjaaja presidentti
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