MAARAYS 5.2.2004 — ASIA C-326/01 P

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN MAARAYS (neljs jaosto)
5 péivina helmikuuta 2004 *

Asiassa C-326/01 P,

Telefon & Buch VerlagsgmbH, edustajanaan Rechtsanwalt H. G. Zeiner,
prosessiosoite Luxemburgissa,

valittajana,

jossa valittaja vaatii muutoksenhaussaan Euroopan yhteisdjen tuomioistuinta
kumoamaan FEuroopan yhteisdjen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen
(neljis jaosto) yhdistetyissd asioissa T-357/99 ja T-358/99, Telefon & Buch
vastaan SMHV (Universaltelefonbuch ja Universalkommunikationsverzeichnis),
14.6.2001 antaman tuomion (Kok. 2001, s. II-1705), jossa ensimmdisen oikeus-
asteen tuomioistuin on hyldnnyt valitukset sisimarkkinoiden harmonisointiviras-
ton (tavaramerkit ja mallit) kolmannen valituslautakunnan kahdesta 21.10.1999
tekemistd padtoksestd, joilla on evitty sanamerkkien Universaltelefonbuch ja
Universalkommunikationsverzeichnis rekisterdinti yhteisén tavaramerkeiksi,

* Qikeudenkayntikieli: saksa.
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vastapuolena:

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asia-
miehinddn E. Joly ja S. Bonne,

vastaajana ensimmdisessd oikeusasteessa,

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (neljis jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. N. Cunha Rodrigues seki
tuomarit J.-P. Puissochet (esittelevd tuomari) ja F. Macken,

julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kirjaaja: R. Grass,

kuultuaan julkisasiamiesti,
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on antanut seuraavan

mairiyksen

Telefon & Buch VerlagsgmbH -niminen yhtié (jidljempind Telefon & Buch) on
yhteisdjen tuomioistuimeen 27.8.2001 toimittamallaan valituksella hakenut EY:n
tuomioistuimen perussiinnén 49 artiklan nojalla muutosta ensimmdisen oikeus-
asteen tuomioistuimen yhdistetyissd asioissa T-357/99 ja T-358/99, Telefon &
Buch vastaan SMHV (Universaltelefonbuch ja Universalkommunikationsver-
zeichnis), 14.6.2001 antamaan tuomioon (Kok. 2001, s. II-1705; jdljempand
valituksenalainen tuomio) sekd vaatinut kumoamaan kyseisen tuomion, jossa
ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin on hylinnyt valitukset sisimarkkinoiden
harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (jiljempdnd SMHV) kolmannen
valituslautakunnan kahdesta 21.10.1999 tekemisti padtoksestd, joilla on evitty
sanamerkkien Universaltelefonbuch ja Universalkommunikationsverzeichnis
rekisterdinti yhteisén tavaramerkeiksi (jiljempani riidanalaiset paatokset).

Asiaa koskevat oikeussaannot

Yhteisén tavaramerkistdi 20 pdivdnd joulukuuta 1993 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 4 artiklassa sdddetddn
seuraavaa:

»Yhteison tavaramerkkini voi olla miki tahansa merkki, joka voidaan esittda
graafisesti, erityisesti sanat, henkilénnimet mukaan lukien, kuviot, kirjaimet,
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numerot taikka tavaroiden tai niiden péillyksen muoto, jos sellaisella merkilld

voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai
palveluista.”

Kyseisen asetuksen 7 artiklassa sdddetddn seuraavaa:

”1. Seuraavia merkkeji ei rekisteroidi:

a) merkit, jotka eivit ole 4 artiklan mukaisia;

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

c) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistd tai mer-
kinnoistd, joita voidaan elinkeinotoiminnassa kiyttdd osoittamaan tavaroi-
den tai palvelujen lajia, laatua, maiirda, kiyttdtarkoitusta, arvoa tai
maantieteellistd alkuperdd, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen
suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;

2. Edelld 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisterdinnin esteet olisivat olemassa
ainoastaan osassa yhteis6a.
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3. Edelld 1 kohdan b, c ja d alakohtaa ei sovelleta, jos tavaramerkki on kdytdssd
tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joille rekiste-
rointid haetaan.”

Asetuksen N:o 40/94 12 artiklassa sdiddetddn seuraavaa:

»Yhteisén tavaramerkki ei oikeuta haltijaa kieltimddn toista kédyttdmastd
elinkeinotoiminnassa:

a) omaa nimedin tai osoitettaan,

b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, madrad, kdyttotarkoitusta, arvoa tai
maantieteellistd alkuperié, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen
suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia
osoittavia merkint6ja,

¢) tavaramerkkid, milloin sen kiyttiminen on tarpeen tavaran tai palvelun,
erityisesti lisitarvikkeiden tai varaosien, kiyttdtarkoituksen osoittamiseksi,

jos nami kayttivit niitd hyvii liiketapaa noudattaen.”
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Tosisetkat

Telefon & Buch teki SMHV:lle 28.1.1997 kaksi hakemusta, joissa pyydettiin
yhtdiltd sanamerkin Universaltelefonbuch ja toisaalta sanamerkin Universalkom-
munikationsverzeichnis rekisterdimistd yhteison tavaramerkiksi tavaroiden ja
palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimisti varten
koskevaan 15 piivind kesikuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena
kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 9
(nauhoitetut tallennusvilineet tietojenkisittelylaitteille ja -laitteistoille, erityisesti
nauhat, levyt ja CD-ROM:-levyt), luokkaan 16 (painotuotteet, hakuteokset ja
alakohtaiset luettelot), luokkaan 41 (kustantamojen palvelut, erityisesti tekstien,
kirjojen, aikakauslehtien ja sanomalehtien toimittaminen) sekd luokkaan 42
(toimittajan palvelut) kuuluvia tavaroita ja palveluita varten.

SMHV:n tutkija hylkédsi nimd hakemukset 23.4.1999 tekemilliin piitoksilli,
joihin Telefon & Buch haki virastossa muutosta.

SMHV:n kolmas valituslautakunta hylkisi riidanalaisilla paitoksilli ndma
muutoksenhaut silld perusteella, ettd kyseessd olevat sanamerkit olivat yhteisén
saksankielisessd osassa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa
tarkoitetulla tavalla kuvailevia kyseisten tavaroiden ja palvelujen osalta ja ettd
niiltd puuttui erottamiskyky kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Valituksenalainen tuomio

Valittaja on nostanut ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimessa 21.12.1999
kaksi kannetta, joissa vaaditaan riidanalaisten pditdsten kumoamista.
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Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin on hylitessdéin sen ratkaistaviksi saatetut
kanteet todennut ensiksi valituksenalaisen tuomion 24 ja 25 kohdassa, ettd
sanamerkkien Universaltelefonbuch ja Universalkommunikationsverzeichnis
mahdollista kuvailevuutta on tutkittava ottamalla huomioon tavarat ja palvelut,
joita varten merkki halutaan rekisteroida.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin on timin jilkeen todennut valituksen-
alaisen tuomion 27-30 kohdassa, ettd ndmi sanamerkit tarkoittavat saksaksi
kaikenkattavaa puhelinluetteloa ja yhteystietoluetteloa, ettd kyseiset sanamerkit
on muodostettu kyseisen kielen kielioppisddntdjen mukaisesti ja ettd ne ovat
arkipdivin saksaa. Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, ettd kyseiset
sanamerkit ilmaisevat kyseisten tavaroiden lajia ja palveluiden kayttotarkoitusta.
Tuomioistuin toi ennen kaikkea esiin, ettd adjektiivin universal lisddminen
sanoihin Telefonbuch ja Kommunikationsverzeichnis ei aiheuta muutosta
sanamerkkien kuvailevuuteen rekisterdintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroi-
den ja palvelujen osalta.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 31 koh-
dassa pditellyt ndiden toteamusten johdosta, ettdi nimd sanamerkit voidaan
kyseessd olevassa kohderyhmissd, joka muodostuu saksaa puhuvista, tavan-
omaisella tavalla valistuneista, kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keski-
vertokuluttajista, yhdistdd vilittdmasti ja asiaa enempdd pohtimatta
konkreettisesti ja suoraan niihin tavaroihin ja palveluihin ja ettd se seikka, ettd
kyseessd olevat sanat ovat uudissanoja, ei muuta tdtd padtelmad.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 33—
35 kohdassa lopuksi todennut, etti riidanalaisissa paétoksissd on perustellusti
voitu yksinomaan nojautua asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdassa sdddettyyn ehdottomaan hylkiysperusteeseen, joka koskee sitd,
etti kyseiset sanamerkit ovat pelkidstidn kuvailevia, ja ettd asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistd soveltamista koskevaa
kanneperustetta ei siis ole syyti tutkia.
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Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on niin ollen hylinnyt molemmat
kanteet.

Valitus

Telefon & Buch vaatii, ettd yhteistjen tuomioistuin kumoaa valituksenalaisen
tuomion, toteaa, ettd sanamerkit Universaltelefonbuch ja Universalkommunika-
tionsverzeichnis tdyttavat asetuksen N:o 40/94 4 artiklassa asetetut edellytykset ja
ettd ne eivit ole kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa
tarkoitetulla tavalla yksinomaan kuvailevia, palauttaa asian SMHV:oon, jotta
se ratkaisee uudelleen kyseisid sanamerkkeji koskevat rekisterdintihakemukset
yhteisGjen tuomioistuimen tekemid oikeudellista arviota noudattaen, seki
velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

SMHYV vaatii, ettd yhteisojen tuomioistuin hylkii valituksen ja velvoittaa Telefon
& Buchin korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Tyojérjestyksen 119 artiklassa madratddn, etti jos valitus on selvisti perusteeton,
yhteisGjen tuomioistuin voi milloin tahansa esittelevin tuomarin kertomuksen
perusteella julkisasiamiestd kuultuaan hyldtd valituksen perustellulla madrdyk-
selld.

Asianosaisten lausumat

Telefon & Buch viittdd, ettd rekisterditdviksi esitetyt sanamerkit ovar kiistatta
uudissanoja ja ettd ne ovat syntyneet asetettaessa sanat rinnakkain tavanomai-
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sesta poikkeavalla tavalla. Kyseisilli sanamerkeilld ei ole yksiselitteistd merki-
tystd, eivitkd ne viliti keskivertokuluttajalle selvdd kuvaa tavaroista ja
palveluista, joihin ne viittaavat. Ne eivit siis ole yksinomaan kuvailevia, eikd
niihin voida soveltaa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c¢ alakohdassa
saddettyd ehdotonta hylkiysperustetta.

Kyseiselld siannokselld estetifin ainoastaan sellaisten merkkien rekisterdinti,
jotka vilittivit suoraa ja vilitontd tietoa kyseessd olevista tavaroista tai
palveluista, mutta ei sellaisten merkkien rekisterdintid, jotka vélittdvit timéin
tiedon ainoastaan epdsuorasti. Sanat, jotka ovat pelkistddn kuvailevia, mutta
jotka eivit anna mitd4n tietoja kyseisistd tavaroista tai palveluista, voidaan siten
rekisterdidd tavaramerkeiksi. Rekisterointiin riittdd, ettd merkki on edes
vihiisessi miirin erottamiskykyinen.

Se seikka, ettd kyseisid sanamerkkeji ei ole koskaan kiytetty, aiheuttaa sen, ettd
kyseisid sanamerkkejd ei koske vaatimus kiytettivissd olemisesta, joka on
asetuksen N:o 40/94 12 artiklan sidnndsten taustalla. Sitd paitsi kyseisessd
artiklassa piditetdin muille mahdollisuus kiyttdd nditd samoja merkkejd
kuvailevina merkint6ind ilman, ettd tavaramerkin haltija voi vastustaa tillaista
kayttod.

Kun otetaan huomioon asiassa C-383/99 P, Procter & Gamble vastaan SMHV,
20.9.2001 annetussa tuomiossa (Kok. 2001, s. 1-6251) esitetyt kriteerit, nyt
kyseessi olevat tavaramerkit eivit voi olla kuvailevia, etenkin kun niité tavaroita,
joita niiden oletetaan kuvailevan, ei ole markkinoilla. Se seikka, ettd SMHV ei voi
riidanalaisista merkeistd saada tarkkaa kisitystd kyseisistd tavaroista, osoittaa,
ettd ndmd merkit eivit ole yksinomaan kuvailevia.

SMHV viittdd, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c¢ alakohdan
perusteella niitd merkkeji ja merkintji ei voida rekisterdidd, jotka kokonaisuu-
tena arvioituina ovat sellaisia, etti “eurooppalainen kuluttaja” vilittomisti ja
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asiaa enempéd pohtimatta ymmartdd niiden viittaavan rekisterdintihakemuksessa
ilmoitettuihin tavaroihin tai palveluihin tai kyseisten tavaroiden tai palvelujen
ominaisuuksiin. Silloin kun timi kisitys ei ole vilitén — erityisesti silloin, kun
niiden sanojen yhdistelm4, joista tavaramerkki muodostuu, ei ole tavanomaisesta
poikkeavan rakenteensa takia pelkistiin kuvaileva —, merkkid tai merkintdi
voidaan pitd4 erottamiskykyisind, ja ne voidaan niin ollen rekistersidi yhteisén
tavaramerkeiksi.

Erottamiskyvyn saamiseksi ei kuitenkaan riitd, ettd tilli tavalla muodostettu
yhdistelmd on uudissana siksi, ettd sen kieliopillinen rakenne on hieman erilainen
kuin tavanomaisilla ilmaisuilla, tai ettd kyseiselli yhdistelmilli on useita
mahdollisia merkityksid. Ratkaisevaa on se tapa, jolla yleiso vilittomisti
ymmartda ja mieltdd merkin.

Riidanalaiset sanamerkit, jotka saksankielinen kuluttaja mielessdin valittomésti
yhdistdd tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuihin tavaroihin tai palveluihin,
ovat pelkistddn kuvailevia. Adjektiivin universal kdytolli ei ole lainkaan
suggestiivista vaikutusta. Lisdksi ndiden sanamerkkien useat merkitykset, niiden
pituus seki se seikka, ettd ne ovat uudissanoja, eivit tee kyseisid sanamerkkeji
erottamiskykyisemmiksi.

Yhteisojen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 4 artiklan mukaan yhteisén tavaramerkkini voi olla miki
tahansa merkki, joka voidaan esittdid graafisesti, jos sellaisella merkilld voidaan
erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.
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Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa siddetdin, ettd sellaisia
tavaramerkkejd ei rekisteroidd, jotka “muodostuvat yksinomaan sellaisista
merkeistd tai merkinnoistd, joita voidaan elinkeinotoiminnassa kiyttdd osoit-
tamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, miirii, kdyttotarkoitusta, arvoa
tai maantieteellistd alkuperdd, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen
suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia”.

Merkkeji ja merkint6ji, joita voidaan elinkeinotoiminnassa kiyttii osoittamaan
niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisterdintid
haetaan, pidetdin asetuksen N:o 40/94 nojalla luonnostaan soveltumattomina
tdyttdmadn tavaramerkin tehtdvd alkuperin osoittajana, ellei oteta huomioon
mahdollisuutta hankkia erottamiskyky kiytdssd, misti on sdddetty asetuksen N:
0 40/94 7 artiklan 3 kohdassa.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdalla, jossa kielletiin tillaisten
merkkien tai merkintojen rekisterdinti yhteisén tavaramerkeiksi, pyritdin siihen
yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, etti merkkejd tai ilmauksia, joilla
kuvaillaan sentyyppisten tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksia, joita varten
rekisterdintid haetaan, on jokaisen saatava vapaasti kiyttdd., Tilld sidnnokselld
estetddn siis se, ettd ainoastaan yksi yritys saisi kdyttdd tillaisia merkkejd tai
ilmauksia sen vuoksi, ettd ne on rekisterdity tavaramerkiksi (ks. jisenvaltioiden
tavaramerkkilainsddddnnén lihentdmisestd 21 pdivini joulukuuta 1988 annetun
ensimmdisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1)
samansisdltdisten 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan sid#nndsten osalta erityisesti
yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999,
Kok. 1999, s. 12779, 25 kohta ja yhdistetyt asiat C-53/01-C-55/01, Linde ym.,
tuomio 8.4.2003, Kok. 2003, s. I-3161, 73 kohta).

Jotta SMHV voisi hyldti rekisterdintihakemuksen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan c¢ alakohdan perusteella, ei ole tarpeen, ettd tdssi sdinnoksessd
tarkoitettuja tavaramerkin muodostavia merkkeji ja ilmauksia todellisuudessa
kiytetddn rekisterdinnin hakemisajankohtana sellaisten tavaroiden tai palvelui-
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den kuvailemiseen, joita varten rekisterointid on haettu, tai niiden tavaroiden tai
palveluiden ominaisuuksien kuvailemiseen. Kuten jo tdmin sddnnoksen sana-
muodosta ilmenee, riittdvad on, ettd nditd merkkeja ja ilmauksia voidaan kiyttad
talla tavoin. Sanamerkkiin on siis sovellettava tdssd sidinnoksessd tarkoitettua
hylkidysperustetta, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistd on sellainen,
ettd se ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuden (asia
C-191/01 P, SMHV vastaan Wrigley, tuomio 23.10.2003, Kok. 2003, s. I-12447,
32 kohta).

Katsoessaan, ettd kyseiseen kahteen riidanalaiseen sanamerkkiin voidaan soveltaa
kyseisessd sddnnoksessd sdddettyd hylkdysperustetta, ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuin on kisiteltivind olevassa asiassa todennut perustellusti valitukse-
nalaisen tuomion 24 kohdassa, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdassa sdddettyd ehdotonta hylkidysperustetta on tutkittava ottamalla
huomioon tavarat ja palvelut, joita varten merkki halutaan rekisterdida.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin on todennut timin jilkeen valituksen-
alaisen tuomion 27 kohdassa, etti nimi sanamerkit tarkoittavat saksaksi
kaikenkattavaa puhelinluetteloa ja yhteystietoluetteloa, ettid kyseiset sanamerkit
on muodostettu saksan kielen kielioppisddntéjen mukaisesti oikein ja ettd ne ovat
arkipdivin saksaa. Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalai-
sen tuomion 28 kohdassa, ettid yhdyssanat Telefonbuch ja Kommunikationsver-
zeichnis ilmaisevat valituksenalaisen tuomion 25 ja 26 kohdassa kuvattujen
tavaroiden lajia ja palvelujen kiyttotarkoitusta ja ettd kyseisten yhdyssanojen
voidaan siis katsoa kuvailevan kyseisii tavaroita ja palveluja. Ensimmdisen
oikeusasteen tuomioistuin on ndilld perusteilla hyviksynyt timin misrdyksen
28 kohdassa esitetyn tulkinnan asetuksen N:o 40/94 edelli mainitusta siainnok-
sestd.

Katsoessaan valituksenalaisen tuomion 29 kohdassa, etti jotta kuvailevan merkin
rekisterointi voidaan evitd kyseisen sidnnoksen perusteella, on riittdvia, ettd
kyseinen merkki yhdistetdan asianomaisessa kohderyhmassi kyseisiin tavaroihin
tai ettd on kohtuudella odotettavissa, ettd se vastaisuudessa yhdistetddn tilld
tavalla nidihin tavaroihin, ja katsoessaan timiin jilkeen valituksenalaisen tuomion
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30 kohdassa, etti se seikka, ettd puhelinluetteloita tai yhteystietoluetteloita, jotka
olisivat kaikenkattavia, ei tilld hetkelld ole markkinoilla, ei muuta riidanalaisten
sanamerkkien kuvailevuutta, ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole
sivuuttanut tulkintaa, joka tille siinndkselle on timin mairdyksen 28 kohdasta
ilmenevilld tavalla annettava.

Toisin kuin Telefon & Buch viittii, ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin on
valituksenalaisen tuomion 29 kohdassa perustellusti viitannut edelld mainittuun
asiaan Windsurfing Chiemsee, jossa yhteisdjen tuomioistuin katsoi sddnndsten
osalta, jotka ovat samanlaisia kuin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdan sidnnokset, ettd kieltdmilld sellaisten merkkien tai merkint6jen
rekisterdinti yhteisoén tavaramerkiksi, jotka voivat osoittaa niiden tavaroiden tai
palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisterdintid on haettu, pyritddn siihen
yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, ettd jokaisen on saatava vapaasti kdyttdd
kuvailevia merkkejd tai ilmauksia (ks. vastaavasti em. asia SMHV v. Wrigley,
tuomion 31 kohta).

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin on ndin ollen oikeudellista virhettd
tekemittd voinut valituksenalaisen tuomion 31 kohdassa paitelld kaikista niistd
perusteluista, etti kohderyhmai voi yhdistdd kyseiset sanamerkit vilittomasti ja
asiaa enempii pohtimatta konkreettisesti ja suoraan tavaramerkkihakemusten
kohteena oleviin tavaroihin ja palveluihin, minki lisiksi ensimmdisen oikeus-
asteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 33 kohdassa voinut vastaavasti
pidtelld, ettdi nimid hakemukset on voitu perustellusti hyldtd riidanalaisilla
patoksilld asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla.

Tahin johtopidtokseen padtyikseen ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin ei
siis ole nojautunut siihen, etti kyseiset sanamerkit ovat yksinomaan kuvailevia,
vaan sithen seikkaan, ettd kohderyhmin mielestd kyseiset sanamerkit ilmaisivat
tai saattoivat ilmaista rekisterdintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden tai
palvelujen ominaisuuksia. Toisin kuin Telefon & Buch viittdd, ensimmdisen
oikeusasteen tuomioistuin ei siis ole katsonut, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan ¢ alakohta soveltuu ainoastaan merkkeihin tai merkint6ihin, joilta
puuttuu erottamiskyky kokonaan.
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Viittdessddn, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on erehtynyt kyseisten
riiddanalaisten sanamerkkien ulottuvuudesta, jotka sen olisi pitdnyt katsoa
kiistattomiksi uudissanoiksi, joilla on useita mahdollisia merkityksid ja jotka
eivdt vilitd keskivertokuluttajalle selvdd kuvaa niistd tavaroista ja palveluista,
joihin ne viittaavar, Telefon & Buch rajoittuu todellisuudessa kiistimiin
tosiseikaston arvioinnin, jonka ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt,
vetoamatta siihen, ettd kyseiselle tuomioistuimelle esitetty asiakirja-aineisto on
otettu huomioon védristyneelld tavalla. TAmi arviointi ei kuitenkaan ole sellainen
oikeuskysymys, ettd se sellaisenaan kuuluisi yhteisdjen tuomioistuimen muutok-
senhakuasteena harjoittaman valvonnan piiriin (asia C-104/00 P, DKV vastaan
SMHYV, tuomio 19.9.2002, Kok. 2002, s. I-7561, 22 kohta).

Toisin kuin Telefon & Buch viittidi, ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole
nimenomaisesti todennut, etti riidanalaisilla sanamerkeilli voi olla useita
merkityksid. Valitusperuste, jonka mukaan ensimmadisen oikeusasteen tuomiois-
tuimen tuomiota rasittaa perustelujen ristiriitaisuus kyseisen tuomioistuimen
katsottua kuvaileviksi sanamerkit, joiden osalta se on myéntinyt, ettd niilli voi
olla useita merkityksid, on siis hyldttdva.

Vaikka valituksenalaista tuomiota voitaisiinkin tulkita siten, etti ensimmdisen
oikeusasteen tuomioistuin ei ole sulkenut pois siti, ettid kyseisilli sanamerkeilld
voi olla useita merkityksid, on timdn miiriyksen 28 kohdasta ilmenevilld tavalla
joka tapauksessa todettava, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ ala-
kohdassa tarkoitetun hylkaysperusteen soveltamiseksi on riittivii, ettd merkki on
ainakin yhden mahdollisen merkityksensi osalta kuvaileva.

Kaikesta edelld esitetystd seuraa, ettdi Telefon & Buchin valitus on selvisti
perusteeton, ja valitus on niin ollen hylittava.
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Oikeudenkiyntikulut

Yhteisojen tuomioistuimen tydjdrjestyksen 69 artiklan 2 kohdan — jota
sovelletaan muutoksenhakumenettelyssd 118 artiklan nojalla — mukaan asian-
osainen, joka hividd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdyntikulut, jos
vastapuoli on sitd vaatinut. Koska SMHV on vaatinut Telefon & Buchin
velvoittamista korvaamaan oikeudenkiyntikulut ja timd on hévinnyt asian,
Telefon & Buch on velvoitettava korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (neljis jaosto)

on midrannyt seuraavaa:

1) Valitus hyldtdan.

2) Telefon & Buch VerlagsgmbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéyntiku-
lut.

Annettiin Luxemburgissa 5 pdivinid helmikuuta 2004.

R. Grass J. N. Cunha Rodrigues

kirjaaja neljinnen jaoston puheenjohtaja
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