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UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljas jaosto)

15 pdivdand tammikuuta 2013 *

Yhteison tavaramerkki — Hakemus sanamerkin ecoDoor rekisteréimiseksi yhteison tavaramerkiksi —
Ehdoton hylkdysperuste — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan
c alakohta
Asiassa T-625/11,

BSH Bosch und Siemens Hausgerite GmbH, kotipaikka Miinchen (Saksa), edustajanaan asianajaja
S. Biagosch,

kantajana,
vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asiamiehendin
D. Walicka,

vastaajana,
jossa on kyse SMHV:n ensimmaiisen valituslautakunnan 22.9.2011 tekemadstd paatoksesta (asia
R 340/2011-1), joka koskee hakemusta sanamerkin ecoDoor rekisterdimiseksi yhteison tavaramerkiksi,
nostetusta kanteesta,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (neljés jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja 1. Pelikdnova (esittelevd tuomari) sekd tuomarit
K. Jirimée ja M. van der Woude,

kirjaaja: hallintovirkamies C. Kristensen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 2.12.2011 jéatetyn kannekirjelmén,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 1.3.2012 jatetyn vastineen,

ottaen huomioon 13.11.2012 pidetyssa istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkayntikieli: saksa.
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TUOMIO 15.1.2012 — ASIA T-625/11
BSH v. SMHV (ECODOOR)

tuomion

Asian tausta

Kantaja BSH Bosch und Siemens Hausgerite GmbH teki 8.7.2010 sisdmarkkinoiden
harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteison tavaramerkin rekister6intia koskevan
hakemuksen yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009
(EUVL L 78, s. 1) nojalla.

Rekisteroitavaksi haettu tavaramerkki on sanamerkki ecoDoor.

Tavarat, joita varten rekisterdintid haettiin, ovat tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta
tavaramerkkien rekisteroimistd varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena
kuin tdmd sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 7,9 ja 11
kuuluvia koneita ja laitteita sekd nédiden osia.

Tutkija hylkéasi rekisterdintihakemuksen 22.12.2010 tekeméllddn paatokselld seuraavien tavaroiden
osalta:

— luokka 7: "Sahkokayttoiset talous- ja keittiokoneet ja -laitteet (luokassa 7), koneet ja laitteet juomien
ja/tai ruokien valmistukseen, pumput viilennettyjen juomien antamiseen kaytettaviksi yhdessd
juomien viilentdimiseen tarkoitettujen laitteiden kanssa; astianpesukoneet; sdhkodiset pyykin ja
vaatteiden Kkésittelemiseen tarkoitetut koneet ja laitteet (luokassa 7), mukaan lukien
pyykinpesukoneet, lingot”

— luokka 9: "Juoma- tai elintarvikeautomaatit, myyntiautomaatit”

— luokka 11: "Lammitys-, hoyrynkehitys- ja keittolaitteet, muun muassa liedet, kypsentimiseen,
paistamiseen, grillaamiseen, paahtamiseen, sulattamiseen ja ldmpiména pitdmiseen tarkoitetut
laitteet, vedenldmmityslaitteet, jadhdytyslaitteet, erityisesti jddkaapit, pakastimet, kylmadtiskit,
juomien jadhdytyslaitteet, jadkaappipakastimet, jaddytyslaitteet, sorbetti- ja jadtelokoneet;
kuivauslaitteet, erityisesti myos pyykinkuivauskoneet, pyykin kuivaamiseen tarkoitetut koneet.”

Tutkijan mukaan haettu tavaramerkki on edelld 4 kohdassa lueteltujen tavaroiden suhteen asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvaileva ja siltd puuttuu
mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky.

Kantaja valitti 22.7.2010 tutkijan péaiatoksestda SMHV:ssa asetuksen N:o 207/2009 58—64 artiklan nojalla.

SMHV:n ensimmdinen valituslautakunta hylkédsi valituksen 22.9.2011 tekemallddn paatokselld
(jaljempana riidanalainen paatos). Se katsoi ensinndkin, ettd kohdeyleiso muodostui englanninkielisista
keskivertokuluttajista. Toiseksi se totesi, ettd mainittu yleisd erottaisi haetussa tavaramerkissa
ensinndkin osan “eco”, jonka se ymmartdisi tarkoittavan “ekologista”, ja toiseksi "ovea” tarkoittavan
osan “door”. Valituslautakunnan mukaan téstd seuraisi, ettd kohdeyleis6 mieltéisi haetun tavaramerkin
tarkoittavan “ekologista ovea” tai "rakenteeltaan ja toimintatavaltaan ekologista ovea”. Kolmanneksi
valituslautakunta katsoi, ettd siltd osin kuin edelld 4 kohdassa luetelluissa tavaroissa voi olla ovia ja ne
kuluttavat energiaa, haettuun tavaramerkkiin siséltyi tietoa niiden energiatehokkuudesta ja
ekologisuudesta, ja ndin ollen haettu tavaramerkki kuvaili asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan
c alakohdassa tarkoitetulla tavalla tavaroiden lajia, kayttotarkoitusta ja luonnetta. Neljanneksi
valituslautakunta totesi, ettd koska ilmaisu "ecodoor” viittasi siihen, ettd tarkoitetuissa tavaroissa olisi
ekologinen ovi, silld ei kyetty erottamaan kantajan tavaroita muiden elinkeinonharjoittajien tavaroista,
minkd vuoksi siltd puuttui asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu
erottamiskyky.
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TUOMIO 15.1.2012 — ASIA T-625/11
BSH v. SMHV (ECODOOR)

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen péaatoksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkayntikulut.
SMHYV vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkaa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, joista ensimméinen perustuu asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c¢ alakohdan rikkomiseen ja toinen saman asetuksen
7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.

Ensimmaisessd kanneperusteessaan kantaja viittdd, ettd valituslautakunta teki virheen katsoessaan, etté
haettu tavaramerkki kuvaili edelld 4 kohdassa lueteltuja tavaroita.

SMHYV Kkiistaa kantajan vaitteiden paikkansapitévyyden.

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan sellaisia tavaramerkkeja ei
rekisteroidd, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinnoistd, joita voidaan
elinkeinotoiminnassa kéyttdd osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, madaras,
kayttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd alkuperdd, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen
suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia. Tallaisia kuvailevia merkkeja
pidetddn kykenemdttomind tdyttdmddn tavaramerkin perustehtdvin alkuperédn osoittajana (asia
C-191/01 P, SMHYV v. Wrigley, tuomio 23.10.2003, Kok., s. [-12447, 29 ja 30 kohta).

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdalla on yleisen edun mukainen tavoite, joka
edellyttdad, ettd merkit ja merkinnét, joita voidaan elinkeinotoiminnassa kayttdd osoittamaan niiden
tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisterdintid haetaan, voivat olla vapaasti kaikkien
kaytettavissa. Talla sdadnnokselld estetddn ndin ollen se, ettd ainoastaan yksi yritys saisi kayttaa tillaisia
merkkejd tai merkintoja sen vuoksi, ettd ne on rekisterdity tavaramerkiksi (ks. vastaavasti asia
C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke v. SMHV, tuomio 12.1.2006, Kok., s. I-551, 62 kohta
oikeuskaytantoviittauksineen).

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetaan ndin ollen sellaisia merkkeja ja
merkint6jd, joita  voidaan  kuluttajan = ndkokulmasta  katsottuna  normaalisti  kayttda
rekisterdintihakemuksessa tarkoitetun tavaran tai palvelun kuvaamiseen joko suoraan tai mainitsemalla
tavaran tai palvelun oleellinen ominaisuus (asia C-383/99 P, Procter & Gamble v. SMHYV, tuomio
20.9.2001, Kok., s. I-6251, 39 kohta ja asia T-19/04, Metso Paper Automation v. SMHV (PAPERLAB),
tuomio 22.6.2005, Kok., s. 11-2383, 24 kohta).

Edelld esitetystd seuraa, ettd merkin kuuluminen asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c
alakohdassa tarkoitetun kiellon alaan edellyttda, ettd merkin ja niiden tavaroiden tai palvelujen valilla,
joita varten rekisterdintid haetaan, on olemassa riittdivin suora ja konkreettinen yhteys, jotta
kohdeyleis6 voi heti ja ilman lisdépohdintoja havaita, ettd kyseessd on tavaroiden tai palvelujen tai
niiden jonkin ominaisuuden kuvailu (edellda 15 kohdassa mainittu asia PAPERLAB, tuomion 25 kohta).
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TUOMIO 15.1.2012 — ASIA T-625/11
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Merkin kuvailevuutta on siten arvioitava yhtdaltd suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten
merkin rekisterointida haetaan, ja toisaalta suhteessa siihen, miten kyseessd olevien tavaroiden tai
palvelujen kuluttajista muodostuva kohdeyleiso kasittdd merkin (asia T-207/06, Europig v. SMHV
(EUROPIG), tuomio 14.6.2007, Kok., s. II-1961, 30 kohta).

Aluksi on todettava, ettd suuri osa edelld 7 kohdassa mainituista tosiseikkoja koskeneista toteamuksista,
jotka valituslautakunta esitti riidanalaisessa paédtoksessd, on riidattomia. Kantaja ei riitauta ensinnékdén
valituslautakunnan kéayttdamaa kohdeyleison maaritelmas, toiseksi toteamusta siitd, ettd mainittu yleiso
erottaisi haetussa tavaramerkissd osat "eco” ja ”"door”, kolmanneksi sitd tosiseikkaa, ettd “door”
tarkoittaa englanniksi "ovea”, eikd neljanneksi toteamusta siitd, ettd edelld 4 kohdassa luetelluissa
tavaroissa voi olla ovia ja ettd ne kuluttavat energiaa.

Koska ndmai toteamukset eivat myoskéadn ole virheellisid, ainoat selvitettidvat kysymykset ovat se, miten
kohdeyleis6 mieltdd yhtddlta osan "eco” ja toisaalta haetun tavaramerkin kokonaisuudessaan, seki se,
onko haettu tavaramerkki, sellaisena kuin kohdeyleis6 sen mieltdd, edelld 4 kohdassa lueteltujen
tavaroiden suhteen kuvaileva vai ei.

Ensinndkin siitd, miten osa "eco” mielletdén, kantaja viittdd, kohdeyleiso ei yhdistd sitd vélittomasti
ilmaisuihin "ymparistoystavéllinen” tai “energiaa sadstava”.

Kuten valituslautakunta on todennut, etuliitettd “eco” kaytetddn kuitenkin yleisesti “ekologista”
tarkoittavan englanninkielisen sanan “ecological” lyhenteend. Viittausta “eco” kaytetddn usein
tuotteiden ja palveluiden myynnin yhteydessé osoittamaan tuotteen ekologista alkuperad tai sitd, ettei
tuotteen kayttamiselld ole ymparistovaikutuksia (asia T-328/11, Leitheit v. SMHV (EcoPerfect), tuomio
24.4.2012, 25 ja 45 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

Néin ollen valituslautakunta on perustellusti katsonut, ettd kohdeyleiso mieltdisi osan “eco”
tarkoittavan “ekologista”.

Toiseksi kantaja viittdd, ettd kokonaisuudessaan ymmadrrettynd haetun tavaramerkin merkitys on
epéselva.

Koska yhtéédlta osan "eco’mielletddn tarkoittavan “ekologista”, kuten edelld kohdista 20-22 ilmenee, ja
toisaalta osan ”"door” tulkitaan viittaavan “oveen”, valituslautakunta on katsonut perustellusti, ettd
kohdeyleis6 ymmartdd vilittomaésti sanan “ecodoor” tarkoittavan “ekologista ovea” tai "rakenteeltaan ja
toimintatavaltaan ekologista ovea”.

Kolmanneksi kantaja viittdd haetun tavaramerkin kuvailevuudesta, ettd kantajan rajattua tavaroiden
luetteloa kannekirjelmassadn mainittu tavaramerkki ei koske enédéd ovien kaltaisia koneiden ja laitteiden
osia vaan ainoastaan koneita ja laitteita sellaisinaan. Tédssd tilanteessa haettu tavaramerkki ei kantajan
mukaan kuvaile niitd tavaroita, joita se koskee, kuten edelld 4 kohdassa lueteltuja tavaroita, vaan
korkeintaan niiden yhtd osaa.

Tastd viitteestd on todettava, ettd merkki, joka kuvailee tavaran kiinteédn osan ominaisuutta, voi kuvailla
myos kyseistd tavaraa. Néin on silloin, kun kohdeyleis6 voi mieltdd kyseisen osan ominaisuuden, jota
merkki kuvailee, vaikuttavan merkittavasti itse tavaran olennaisiin ominaisuuksiin. Tdssd tapauksessa
kohdeyleis6 yhdistdd heti ja asiaa tarkemmin pohtimatta merkin kuvaileman osan ominaisuuden
kyseessd olevan tavaran olennaisiin ominaisuuksiin.

Nyt kasiteltdavdassd asiassa edelld 20-22 kohdasta ilmenee, ettd kohdeyleiso tulkitsisi haetun
tavaramerkin tarkoittavan “ekologista ovea” tai "rakenteeltaan ja toimintatavaltaan ekologista ovea”.
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Kuten valituslautakunta on todennut riidanalaisen pédatoksen 17 kohdassa kantajan tita kiistamétts,
edelld 4 kohdassa luetelluissa tavaroissa voi olla ovia. Nédin ollen haettu tavaramerkki kuvailee
kulloinkin kyseessa olevaan tavaraan kuuluvan oven ekologisia ominaisuuksia.

Kuten riidanalaisen padtoksen 19 ja 20 kohdassa on edelld 4 kohdassa lueteltujen tavaroiden osalta
todettu, oven ekologiset ominaisuudet ovat samaten térkeitd sen tavaran ekologisuuden kannalta,
jonka osa ovi on.

Kuluttajat kiinnittdvdat yhd enemmin huomiota tavaroiden ekologisiin ominaisuuksiin, kuten niiden
energiankulutukseen, sekd ympdristoystavilliseen valmistusprosessiin (ks. vastaavasti edelld
kohdassa 21 mainittu asia EcoPerfect, tuomion 45 kohta). Tamé koskee erityisesti edelld 4 kohdassa
lueteltujen kaltaisia tavaroita, etenkin kun ne muun muassa kuluttavat energiaa. Kuten kantaja itsekin
myontid, ekologisuus on siten ndiden tuotteiden olennainen ominaisuus.

Naissd olosuhteissa valituslautakunta on voinut perustellusti katsoa, ettd kohdeyleis6 mieltdd haetun
tavaramerkin kuvailevan edelld 4 kohdassa lueteltujen tavaroiden olennaista ominaisuutta eli niiden
ekologisuutta, koska tavaramerkki kuvailee ndissa tavaroissa olevien ovien ekologisia ominaisuuksia.

Kantaja viittaa lisdksi, ettd haetusta tavaramerkistd ei kdy ilmi, mitd ympéristoon liittyvad konkreettista
ominaisuutta tai tavoitetta se koskee. Téltd osin olisi olemassa useita mahdollisuuksia, kuten
ympiéristoystavillinen tuotanto, luonnonmateriaalien kéyttaminen, mahdollisuus ympéristoystévalliseen
jatteiden hévittimiseen tai ymparistoystéavallinen toimintatapa.

Tastd viitteestd on riittdvad todeta, ettd kaikki kantajan mainitsemat mahdollisuudet viittaavat siihen
seikkaan, ettd tuote, jota haettu tavaramerkki koskee, on siind olevan oven ominaisuuksien vuoksi
ekologinen. Riippumatta siitd, millainen on kohdeyleison haetulle tavaramerkille antama tarkka
tulkinta, haetun tavaramerkin mielletdédn tédssd tilanteessa kuvailevan suoraan kyseessd olevien
tavaroiden olennaista ominaisuutta.

Kaiken edelld esitetyn perusteella valituslautakunta on perustellusti katsonut, ettd haettu tavaramerkki
kuvaili edelld 4 kohdassa lueteltuja tavaroita asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c
alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Niin ollen ensimmadinen kanneperuste on hyldttavda perusteettomana.

Lisaksi asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdasta ilmenee, ettd jo yhdenkin kyseisessa sdannoksessé
mainitun ehdottoman hylkdysperusteen soveltuminen riittdd estimdan merkin rekisteréimisen yhteison
tavaramerkiksi (ks. vastaavasti asia C-104/00 P, DKV v. SMHYV, tuomio 19.9.2002, Kok., s. I-7561,
29 kohta ja asia T-183/03, Applied Molecular Evolution v. SMHV (APPLIED MOLECULAR
EVOLUTION), tuomio 14.9.2004, Kok., s. 1I-3113, 29 kohta). Kun otetaan huomioon edelld
34 kohdassa esitetty toteamus, kanne on ndin ollen hyldttivd kokonaisuudessaan ilman, ettd on
tarpeen tutkia toista kanneperustetta, joka koskee mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
rikkomista.

Oikeudenkayntikulut
Unionin yleisen tuomioistuimen tydjéarjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka haviaa

asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on
hévinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkayntikulut SMHV:n vaatimusten mukaisesti.
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Nailld perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (neljés jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:
1) Kanne hylitain.

2) BSH Bosch und Siemens Hausgerite GmbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.
Pelikdnova Jurimae Van der Woude
Julistettiin Luxemburgissa 15 pdivand tammikuuta 2013.

Allekirjoitukset
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