POWERSERV PERSONALSERVICE v. SMHV — MANPOWER (MANPOWER)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(viides jaosto)

15 péivdna lokakuuta 2008 *

Asiassa T-405/05,

Powerserv Personalservice GmbH, aiemmin Manpower Personalservice GmbH,
kotipaikka Sankt Polten (Itdvalta), edustajanaan asianajaja B. Kuchar,

kantajana,

vastaan

sisaimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamieheniin G. Schneider,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa kdydyssa menettelyssi oli ja
viliintulijana ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

* Oikeudenkayntikieli: saksa.
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Manpower Inc., kotipaikka Milwaukee, Wisconsin (Yhdysvallat), edustajanaan aluksi
solicitor R. Moscona, sittemmin R. Moscona ja barrister A. Bryson ja viimeksi A. Bryson
ja solicitor V. Marsland,

ja jossa on kyse kumoamiskanteesta, joka on nostettu SMHV:n neljannen valituslau-
takunnan 22.7.2005 tekemaésté pédtoksestd (asia R 499/2004-4), joka koskee yhteison
tavaramerkin nro 76059 MANPOWER mitattoméksi julistamista koskevaa vaatimusta,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras seké tuomarit F. Dehousse ja
D. Svéby (esittelevd tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies K. Andovj,

ottaen huomioon ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 14.11.2005
toimitetun kannekirjelman,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimeen 3.3.2006 jitetyn
SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimeen 23.2.2006 toimitetun
véliintulijan vastineen,
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ottaen huomioon 11.12.2007 pidetyssé istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Viliintulija, Manpower Inc., teki 26.3.1996 vyhteison tavaramerkkid koskevan
hakemuksen sisaimarkkinoiden harmonisointivirastoon (tavaramerkit ja mallit)
(SMHYV) yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla.

Tavaramerkki, jonka rekisterointid haettiin, on sanamerkki MANPOWER.

Tavarat ja palvelut, joita varten rekister6intid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvalistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimista varten koskevaan 15.6.1957
tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna,
pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 16, 35, 41 ja 42, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:
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- luokkaan 9 kuuluvat "dénikasetit; audiovisuaaliset opetuslaitteet; CD-levyt; video-
CD-levyt; tietokoneohjelmistot; tietokoneohjelmat; nauhurit; videonauhat; video-
nauhurit; kaikkien edelld mainittujen tavaroiden osat ja tarvikkeet”

— luokkaan 16 kuuluvat “kirjat; painotuotteet; késikirjat; kayttoohjeet; lehdet;
painetut julkaisut; piirtoheitinkalvot; opetusmateriaalit; neuvontamateriaalit;
kaikkien edelld mainittujen tavaroiden osat ja tarvikkeet”

- luokkaan 35 kuuluvat "ty6voimatoimistot; palvelut viliaikaisen henkiloston alalla”

— luokkaan 41 kuuluvat "konferenssien ja seminaarien jarjestiminen ja ohjaaminen;
elokuvaprojektoreiden ja -vdlineiden vuokraus; videotallenteiden vuokraus,
dédnitallenteet ja elokuvat; néayttelyiden jérjestiminen; video- ja &éninauhojen
tuotanto; koulutus-, neuvonta-, opetus- ja valmennuspalvelut, kaikki liittyvit
toimisto-, teollisuus-, kuljetus- ja teknisen alan henkiloston kouluttamiseen ja
arviointiin; tiedotus- ja neuvontapalvelut; kaikki liittyvét edelld mainittuun”

- luokkaan 42 kuuluvat “ammattimainen neuvonta ja asiantuntijapalvelut, kaikki
liittyen henkil6kohtaiseen ammatinvalintaan ja ammatinvalinnanohjaukseen,
persoonallisuustestit, psykologiset testit ja uraneuvonta; persoonallisuus- ja
psykologiset testauspalvelut; yksiloiden testaus tyotaitojen maédrittelemiseksi;
ammatinvalintaan liittyvét psykologiset palvelut; tietokoneohjelmistojen suunnit-
telu ja kehittdminen; ihmisvoimavarojen arviointiin, kehittdmiseen ja soveltami-
seen liittyvdt neuvontapalvelut; tilapdismajoitus; tieto- ja neuvontapalvelut ja
kertomusten tekeminen, kaikki liittyen edelld mainittuun; pitopalvelu”.
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Tutkija vastusti haetun tavaramerkin rekister6imistd, silld hén katsoi kyseisen merkin
olevan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla
kuvaileva. Viliintulija esitti vastauksessaan néyttod siitd, ettd tavaramerkistd oli tullut
erottamiskykyinen Yhdistyneessd kuningaskunnassa ja Saksassa. Néin ollen kyseinen
tavaramerkki rekisteréitiin 13.1.2000 tavaramerkiksi numerolla 76059 ja julkaistiin
28.2.2000 ilmestyneessa Yhteison tavaramerkkilehdessa.

Kantaja, Powerserv Personalservice GmbH, aiemmin Manpower Personalservice
GmbH, esitti 27.10.2000, jolloin sen nimi oli PDV Beteiligungs GmbH, tavaramerkin
mitdttoméksi julistamista koskevan vaatimuksen asetuksen N:o 40/94 51 artiklan
1 kohdan nojalla sillé perusteella, etté viliintulijan tavaramerkki oli rekisterdity saman
asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 7 artiklan 3 kohdan vastaisesti ja asiakirjat,
jotka viliintulija on esittdnyt tukeakseen viitettdén, jonka mukaan tavaramerkista oli
tullut kdyton perusteella erottamiskykyinen, eivdt osoittaneet, ettd kyseinen tavara-
merkki olisi saavuttanut erottamiskyvyn kaikissa merkittdvissa osissa Euroopan
yhteis6d. Viliintulija vastasi tdhdn muun muassa toimittamalla lisdd néyttod
tavaramerkkinsd saavuttamasta erottamiskyvystd. SMHV:n mitdttomyysosasto
hylkasi mitattomaksi julistamista koskevan vaatimuksen 29.4.2004 tehdylla paatoksella
(jaljempdnd mitattomyysosaston pddtos). Mitdttomyysosasto perusteli padtostidan
toteamalla, ettd koska sana "manpower” on kuvaileva ainoastaan englannin kielessi,
kuluttajat Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin ulkopuolella eivat mielld kyseista
tavaramerkkid kuvailevaksi, ja ettd tavaramerkin haltija oli osoittanut kyseisen
tavaramerkin tulleen kéyton perusteella erottamiskykyiseksi mainituissa kahdessa
maassa. Mitdttomyysosasto otti téssd yhteydessd huomioon myos nédyton, joka oli
esitetty tavaramerkin rekisterdinnin jélkeiseltd ajalta.

SMHV:n neljas valitusosasto hylkédsi kantajan mitdttomyysosaston pédtoksestd
tekemén valituksen 22.7.2005 tehdylld padtokselld (jaljempéné riidanalainen péatos).
Valitusosasto totesi padtoksessadn ensinnékin viliintulijan tavaramerkin erottamisky-
vystd, ettd englanninkielinen sana "manpower” kuvailee tydvoimatoimistopalveluja tai
palveluja viliaikaisen henkiloston alalla, koska kyseessd on henkildstohallinnon alalla
yleisesti kdytetty sana. Valituslautakunta katsoi, ettd timé termi kuvailee lisdksi suurinta
osaa Nizzan sopimukseen perustuvan luokittelun mukaisiin luokkiin 9, 16, 41 ja 42
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kuuluvista tavaroista ja palveluista, koska kyseisen sanan voidaan ymmaértéd osoittavan
mainittujen tavaroiden ja palvelujen sisélt64 silloin, kun niitd kédytetddn ty6voimatoi-
mistopalvelujen yhteydessé. Valituslautakunnan mukaan mainittu sana on myos otettu
kaupalliseen kielenkdytt6on saksan kielessa.

Valituslautakunta totesi toiseksi kohdeyleison ja kyseessd olevan alueen osalta, ettd
merkittdvd osa kohdeyleiso6n kuuluvista kuluttajista eli viliaikaisen henkiloston
mahdollisista tyonantajista ja viliaikaisia toitd tekevistd henkiloistd Yhdistyneessd
kuningaskunnassa, Irlannissa, Saksassa, Itdvallassa, Alankomaissa, Ruotsissa, Tans-
kassa ja Suomessa tuntee sanan "manpower” kuvailevan merkityksen. Valituslauta-
kunnan mukaan véliaikaisen henkiloston alalla toimivan yrityksen palveluja ei ole
tarkoitettu ainoastaan tyonhakijoille vaan my0s tyovoimaa hakeville tyonantajille. Se
katsoi, ettd koska mainittuja palveluja tarjoavien yritysten liikevaihto koostuu
henkilostovuokrauksesta saaduista tuloista, ndiden yritysten pédasiallisia asiakkaita
ovat itse asiassa tyovoimaa hakevat tydnantajat. Valituslautakunnan mukaan kuluttajat
mieltdvit kyseisen sanan kuvailevaksi paitsi Yhdistyneessd kuningaskunnassa ja
Irlannissa, joissa englantia puhutaan didinkielend, ja saksankielisissd maissa, joissa
kyseinen sana mainitaan sanakirjoissa, myos niissd jasenvaltioissa, joissa merkittavé osa
asiakkaista riittivisti sekd osaa ettd kayttéa liike-eldmén englannin kieltd. Valituslau-
takunnan kokemuksen mukaan lijke-eldmén englantia osataan ja kéytetdédn erityisesti
Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa ja Alankomaissa. Valituslautakunta korosti, ettd
englanti on maailman yhteinen liike-elamén kieli ja lisdksi useiden kansainvilisten
yritysten virallinen tyokieli. Valituslautakunta totesi, ettd kooltaan pienemmissé maissa
kaupallisen alan opinnoissa kiytetdédn usein englanninkielistd opiskelumateriaalia.
Yliopisto-opintojensa paétyttyd kyseisen alan opiskelijat tyollistyvit yritysten henki-
l6stoosastoille ja muihin sellaisiin tehtdviin, joissa tyotehtdviin kuuluu véliaikaisen
henkiloston palkkaaminen. Valituslautakunta totesi, ettd silld on tdimén padtelman
tueksi lukuisia todisteita, jotka se myos luetteli. Valituslautakunta totesi seuraavaksi
kokemuksen osoittaneen, ettd muissa kauemmin Euroopan unionin jésenind olleissa
valtioissa englannin kielen kéyttdimiseen suhtaudutaan tietylld varauksella. Néin ollen
se katsoi, ettd viimeksi mainituissa jasenvaltioissa henkil6t, jotka mieltdvit sanan
"manpower” kuvailevaksi, eivit muodosta merkittavad osaa kohdeyleisostd. Asetuksen
N:o 40/94 159 a artiklan 1 kohdan osalta valituslautakunta totesi, etta kun otetaan
huomioon saman artiklan 2 kohta, sen ei pitinyt ottaa huomioon mainitussa
sadnnoksessd lueteltuja uusia jasenvaltioita.
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Valituslautakunta totesi kolmanneksi siltd osin kuin kyse on viliintulijan tavaramerkin
saavuttamasta erottamiskyvystd tavaramerkkid koskevan hakemuksen tekopdivéni,
ettd koska kyseinen tavaramerkki oli edelld mainituissa jasenvaltioissa kuvaileva,
viliintulijan olisi pitdnyt osoittaa, ettd sen tavaramerkki oli asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 3 kohdan mukaisesti tullut kiytossa erottamiskykyiseksi kyseisessd yhteison
osassa. Valituslautakunta katsoi, ettd asiassa T-173/00, KWS Saat vastaan SMHV
(oranssin sdvy), 9.10.2002 annetusta tuomiosta (Kok. 2002, s. 1I-3843, 24—27 kohta)
ilmenee, ettd silloin kun tavaramerkki ei ole rekisteréimiskelpoinen asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 1 kohdan b—d alakohdan nojalla, kyseisen tavaramerkin rekisterdinti
edellyttdd, ettd sen osoitetaan tulleen erottamiskykyiseksi siind merkittidvissd osassa
yhteis6a tapahtuneen kiyton perusteella, jossa siltd kyseisen 7 artiklan 1 kohdan b—d
alakohdan mukaan puuttui erottamiskyky. Tédstd seuraa, ettd kdyton perusteella
saavutettu erottamiskyky on osoitettava siind yhteison osassa, jossa ehdoton
hylkédysperuste on olemassa, joten jdljelle jadvédn yhteison osan ei voida enéé katsoa
olevan "merkittdavd”. Valituslautakunta katsoi, ettei viliintulija ollut osoittanut, ettd sen
tavaramerkki olisi rekisterdintid koskevan hakemuksen tekopdivind saavuttanut
erottamiskyvyn, silld viliintulija oli esittdnyt ndytt6d ainoastaan Yhdistyneen kunin-
gaskunnan ja Saksan osalta. Valituslautakunnan mukaan tdmé néytto ei ollut riittavas,
silld alueeseen, jossa oli katsottava kyseistd tavaramerkkid voitavan kayttda kuvailevassa
merkityksessd, kuuluivat lisdksi [tdvalta, Alankomaat, Tanska, Ruotsi ja Suomi.

Neljanneksi valituslautakunta totesi véliintulijan tavaramerkin rekisterdinnin jéilkeen
saavuttamasta erottamiskyvyst, ettéd viliintulijan esittimén ndyton perusteella voitiin
todeta, ettd kyseisen tavaramerkin mitattoméksi julistamista koskevan vaatimuksen
tekopéivind tavaramerkki oli asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla
tavalla tullut erottamiskykyiseksi niissd kahdeksassa jdsenvaltiossa, joissa sitd on
pidettiva kuvailevana. Valituslautakunta arvioi, ettd véliintulijan esittdmé nédytto oli
kokonaisuudessaan otettava vastaan sikéli kuin sen perusteella voitiin todeta, ettd
kyseinen tavaramerkki oli erottamiskykyinen mitattomaksi julistamista koskevan
vaatimuksen tekopdivand. Valituslautakunta katsoi, ettei sen pitdnyt ottaa huomioon
vain rekisterdintimenettelyn aikana esitettyd nayttod. Valituslautakunta totesi, ettd
asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohdan mukaan merkityksellistd on selvittdd, onko
tavaramerkki tullut milloin tahansa rekister6imisensd jilkeen kéyton perusteella
erottamiskykyiseksi. Lisédksi valituslautakunta huomautti, ettei kyseisen sidédnnoksen
soveltamista esti se, ettei siti ole nimenomaisesti mainittu asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 3 kohdassa, jota sen mukaan oli tulkittu nyt esilld olevassa tapauksessa vadrin
rekisterointimenettelyn yhteydessd. Valituslautakunta totesi myos, ettei se, etté
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tavaramerkin haltijalle annetaan asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohtaa sovellet-
taessa aikaisempi etuoikeuspdivd kuin siind tapauksessa, ettd se olisi tehnyt
hakemuksensa silloin, kun kyseinen tavaramerkki oli tosiasiallisesti saavuttanut
toissijaisen merkityksen, ole ratkaiseva kyseisen sddnnoksen tulkinnan kannalta.
Valituslautakunnan mukaan tdssd sddnnoksessd, jossa nimenomaisesti evdtdan
tavaramerkin rekisteroinnin kumoaminen silloin, kun tavaramerkki on tullut
erottamiskykyiseksi rekisterdinnin jilkeen, vélttdiméttd tunnustetaan ainoastaan se,
ettd tavaramerkille voidaan antaa sellainen etuoikeuspdivé, jota se ei olisi saanut, jos
rekisterdintimenettely olisi sujunut asianmukaisella tavalla.

Viidenneksi valituslautakunta totesi ndyton arvioinnista, ettd viliintulija oli esittanyt
runsaasti ndyttod tavaramerkkinsid kiytostd useimmissa unionin maissa. Se totesi
tiedostavansa, ettd tietty osa ndytostd koski tavaramerkin mitéttomaksi julistamista
koskevan vaatimuksen tekopéivén jélkeistd aikaa. Koska esitetty ndytto sen mukaan
riitti osoittamaan, ettd tavaramerkki oli mitdttomaksi julistamista koskevan vaati-
muksen tekopdivdnd saavuttanut erottamiskyvyn kyseessé olevalla alueella, valituslau-
takunta kuitenkin katsoi, ettei sen pitdnyt ottaa kantaa siihen, oliko merkityksellinen
paivimadrd asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun saavutetun
erottamiskyvyn arvioimiseksi mitattoméksi julistamista koskevan vaatimuksen teko-
pdiva vai kyseistd vaatimusta koskevan lopullisen péitoksen tekopdivd. Lisaksi osa
mitattomaksi julistamista koskevan vaatimuksen tekopdivén jilkeen esitetystd ndytostd
koskee valituslautakunnan mukaan tosiasiassa kyseistd pdivimadrad edeltdvaa aikaa.
Valituslautakunnan mukaan téllaisen nayton perusteella pdinvastoin saattaa joskus olla
mahdollista tehdd padtelmid, jotka koskevat erottamiskykyd huomioon otettavan
ajanjakson aikana. Valituslautakunta huomautti olevansa tietoinen siitd, ettd ndyttod on
arvioitava huolellisesti. Se totesi lisiksi ottaneensa huomioon sen, etté viliintulija on
maailmanlaajuisesti toimiva yritys, minké vuoksi voitiin katsoa, ettd sen toiminta oli
osittain tunnettua myos niissd maissa, joissa silld oli vain vdhén tai ei lainkaan
toimipisteitd. Valituslautakunnan mukaan tétd padtelmaa tuki erés Itavallassa tehdyisté
mielipidetutkimuksista, joka osoitti, ettd monet kuluttajat tiesivdt sanan "manpower”
olevan ei-itdvaltalaisen yrityksen kayttdima tavaramerkki. Valituslautakunta korosti
lisdksi, ettd lukuun ottamatta Yhdistynyttd kuningaskuntaa ja Irlantia englanti ei ole
didinkieli missddn ndistd maista ja etteivit kaikki valttamatta tunne vieraasta kielesta
perdisin olevia ilmaisuja, vaikka suurin osa kohdeyleis66n kuuluvista kuluttajista ne
tuntisikin. Valituslautakunnan mukaan ensiksi mainitut henkil6t todennikdisesti
mieltdvit sanan "manpower” tavaramerkiksi. Sen mukaan titd paidtelméaid tukevat
kuluttajien parissa Saksassa ja Itdvallassa tehdyt mielipidetutkimukset. Valituslauta-
kunta katsoo, ettd ndma seikat on otettava huomioon erityisesti niiden maiden osalta,
joita koskeva ndytté on heikompaa kuin muiden maiden osalta esitetty naytto.
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Valituslautakunta huomautti vield, etteivit sitd sido kansallisten tavaramerkkien
rekisteroinnit eiviatké kansallisten tuomioistuinten paitokset.

Arvioituaan kayton perusteella saavutettua erottamiskykyd Yhdistyneessa kuningas-
kunnassa, Irlannissa, Saksassa, Itdvallassa, Ruotsissa, Alankomaissa, Suomessa ja
Tanskassa koskevan ndyton valituslautakunta totesi viliintulijan osoittaneen, ettd sen
tavaramerkilld oli toissijainen merkitys véliaikaisen henkiloston alan palvelujen alalla
niissd yhteison osissa, joissa kyseinen tavaramerkki ei vield ollut erottamiskykyinen.
Valituslautakunnan mukaan viliintulijan tavaramerkkié ei néin ollen pitdnyt julistaa
mitdttoméksi asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohdan nojalla. Valituslautakunta
katsoi, ettd tavaramerkki oli tullut kdyton perusteella erottamiskykyiseksi kaikkien
niiden rekisterdinnilld suojattujen tavaroiden ja palvelujen osalta, joiden osalta
tavaramerkki oli kuvaileva vain sen vuoksi, ettd se osoitti kyseisten tavaroiden ja
palvelujen siséllon. Valituslautakunta korosti taltd osin ensinnékin, etti viliintulija oli
osoittanut kéyttdvinsd suurta osaa ndistd tavaroista ja palveluista véliaikaisen
henkiloston vuokraamistoiminnan yhteydessa. Lisdksi valituslautakunta totesi, etté
koska sanalla "manpower” oli toissijainen merkitys viliaikaisen henkiloston alan
palvelujen osalta, kohdeyleis66n kuuluvat kuluttajat mieltdvit esimerkiksi kirjan tai
konferenssin, jossa kyseinen nimi esiintyy, viittaukseksi valiintulijaan ja sen palveluihin.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen péatoksen

— julistaa viliintulijan tavaramerkin mitdttoméksi kaikkien sen rekister6innin
kattamien tavaroiden ja palvelujen osalta
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toissijaisesti kumoaa riidanalaisen paétoksen, koska ei ole esitetty nayttoa
véliintulijan tavaramerkin kdyton perusteella saavuttamasta erottamiskyvysti, ja
palauttaa asian valituslautakuntaan

velvoittaa SMHV:n ja viliintulijan vastaamaan omista oikeudenkayntikuluistaan ja
korvaamaan kantajalle tdstd oikeudenkdynnistd aiheutuvat kulut

velvoittaa SMHV:n ja viliintulijan maksamaan kantajalle SMHV:ssa kéydysté
menettelystéd aiheutuneet kulut.

SMHYV vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

hylkad kanteen

velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Viliintulija vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

hylkaa kanteen

madrdd riidanalaisen pédtoksen muutettavaksi viliintulijan vastineessaan esit-
tdman mukaisesti

velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
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Kantajan viidennen vaatimuskohdan tutkittavaksi ottaminen

Kantaja vaatii viidennessa vaatimuksessaan, ettd ensimmaéisen oikeusasteen tuomiois-
tuin velvoittaa SMHV:n ja viliintulijan maksamaan kantajalle SMHV:ssa kaydysta
menettelystd aiheutuneet kulut, muttei tdsmennd, tarkoittaako se yksinomaan
valituslautakunnassa kdydystd valitusmenettelystd aiheutuneita kuluja vai myos
mitidttomyysosastossa kdydystd mitattomyysmenettelystd aiheutuneita kuluja.

Téltd osin on muistutettava, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojarjes-
tyksen 136 artiklan 2 kohdassa méiratddn, ettd “asianosaisille valituslautakuntaka-
sittelystd aiheutuneet vialttimattomét kustannukset sekd 131 artiklan 4 kohdan
toisessa alakohdassa madratystd kirjelmien ja asiakirjojen kddntdmisestd aiheutuneet
kustannukset katsotaan korvattaviksi oikeudenkéayntikuluiksi”. Téstd seuraa, ettd
mitdttomyysmenettelystd aiheutuneita kustannuksia ei voida katsoa korvattaviksi
oikeudenkiyntikuluiksi (ks. yhdistetyt asiat T-160/02-T-162/02, Naipes Heraclio
Fournier v. SMHV - France Cartes (korttipelin miekka, ratsumies, joka on korttipelin
maata nuija ja kuningas, joka on korttipelin maata miekka), tuomio 11.5.2005, Kok.
2005, s. I1-1643, 22—24 kohta oikeuskdytantoviittauksineen).

Kantajan viides vaatimus on siis jdtettdva tutkimatta siltd osin kuin se koskee
mitdttomyysosastossa kiydystd mitdttomyysmenettelysta aiheutuneita kustannuksia.

Asiakysymys

Kantaja esitti kanteessaan kolme kanneperustetta viitteidensd tueksi. Suullisessa
kasittelyssa kantaja kuitenkin ilmoitti luopuvansa asetuksen N:o 40/94 74 artiklan
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2 kohdan rikkomiseen perustuvasta toisen kanneperusteensa toisesta osasta ja saman
asetuksen 159 a artiklan rikkomiseen perustuvasta kolmannesta kanneperusteestaan.
Tdma kantajan ilmoitus kirjattiin suullisen kasittelyn poytakirjaan.

Nidin ollen kantaja vetoaa nyttemmin ainoastaan kahteen kanneperusteeseen.
Ensimmadiselld kanneperusteellaan kantaja vaatii riidanalaisen paitoksen kumoamista
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan rikkomisen vuoksi silld
perusteella, ettd viliintulijan tavaramerkki ei ole erottamiskykyinen ja se kuvailee niitd
tavaroita ja palveluja, joita varten se on rekisteroity, koko yhteisossé eli my0s niissé
maissa, joiden osalta valituslautakunta riidanalaisessa péatoksessddn katsoi, ettei
tavaramerkki ollut kuvaileva.

Toinen kanneperuste perustuu asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohdan ja 74 artiklan
1 kohdan rikkomiseen.

Viliintulija on vaatinut ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuinta méadradmaan
riidanalaisen padatoksen muutettavaksi vastineessaan esittimiensé vaatimusten mukai-
sesti. Mainitussa osassa vastinettaan valiintulija vaittda 1dhinnd, etté valituslautakunta
teki virheen, kun se arvioi, ettd sana "manpower” kuvaili niitd tavaroita ja palveluja, joita
varten viliintulijan tavaramerkki oli rekisterdity, Yhdistyneessd kuningaskunnassa,
Irlannissa, Alankomaissa, Saksassa, Itdvallassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, ettd tdmd viliintulijan esittdmé
vaatimus on muutettava itsenéiseksi riidanalaisen padtoksen muuttamista koskevaksi
vaatimukseksi.

Valituslautakunta on nimittdin riidanalaisen padtoksen muodostaman yhtend koko-
naisuutena pidettdvin toimen tehdessdén toteuttanut itse asiassa kaksi toimea eli
toimen, jossa todetaan, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa
tarkoitettu ehdoton hylkédysperuste on esteend viliintulijan tavaramerkin rekiste-
roimiselle, koska kyseinen tavaramerkki on kuvaileva edelld mainituissa kahdeksassa
maassa, sekd toimen, jossa hyldtddn saman tavaramerkin mitattoméksi julistamista
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koskeva vaatimus silld perusteella, ettd kyseinen tavaramerkki on sen rekisterdinnin
jalkeen tullut néissd kahdeksassa maassa asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetulla tavalla kdyton perusteella erottamiskykyiseksi (ks. vastaavasti asia
C-383/99 P, Procter & Gamble v. SMHYV, tuomio 20.9.2001, Kok. 2001, s. I-6251,
23 kohta).

Siltd osin kuin nyt késiteltdvina olevalla kanteella riitautettu riidanalaisen padtoksen
toinen osa on véliintulijan kannalta myonteinen, valiintulija katsoo, ettd silld on intressi
esittdd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojarjestyksen 134 artiklan
2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti itsendinen vaatimus ja peruste vaatiakseen
riildanalaisen péddtoksen ensimmadisen osan muuttamista sellaiseen muotoon, ettéd
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta ei ole esteend viliintulijan
tavaramerkin MANPOWER rekister6imiselle, koska kyseinen tavaramerkki ei ole
kuvaileva yhdessédkdin edella mainituista kahdeksasta maasta (ks. vastaavasti edelld
23 kohdassa mainittu asia Procter & Gamble v. SMHYV, tuomion 26 kohta). Mikali tima
viliintulijan vaatimus ja sen peruste hyvaksytdan, kantajan kanne on hylattiva, ilman
ettd on tarpeen tutkia kantajan toista kanneperustetta, joka téssd tapauksessa on
tehoton.

Niissd olosuhteissa ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, ettd on syytd
ensiksi tarkastella yhdessd kantajan ensimmadistd kanneperustetta ja perusteita, jotka
viliintulija on esittdnyt riidanalaisen paatoksen muuttamista koskevan vaatimuksensa
tueksi.

Ensimmdinen kanneperuste ja véliintulijan esittdmd pddtoksen muuttamista koskeva
vaatimus

Asianosaisten ja viliintulijan lausumat

Kantaja viittdd ensinnékin, ettd SMHV ei ottanut huomioon sitd, ettd on olemassa
konkreettinen, todellinen ja vakavasti otettava tarve sille, ettd sana "manpower” voi olla
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“kaikkien ja myos kilpailijoiden” kéytettdvissa elinkeinoeldmésséd tydvoimatoimisto-
palvelujen, viliaikaisen henkiloston alalla suoritettavien palvelujen ja muiden
rekisteroinnin kattamien tavaroiden ja palvelujen yhteydessd. Kantajan mukaan on
ndin ollen tarpeen, ettd sana “manpower” jatetddn kaikkien kaytettdvaksi.

Kantaja katsoo, ettd yleinen intressi perustuu siihen, ettd sana ”"manpower” on
asetuksen N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla yksinomaan
kuvaileva englannin ja saksan kielten lisiksi myos useimmissa muissa yhteison kielissd,
ja kyseisen sanan pitdd olla kaytettdvissé yleiskielen sanana seka erityisesti henkilds-
tovoimavarojen alan erityiskieleen kuuluvana sanana. Kantajan mukaan sanaa
"manpower” kdytetddn internetissd kansainvilisend monikielisend termind, jolla
viitataan "ty6voimaan”.

Kantaja vaittdd, ettd sana "manpower” on kuvaileva koko yhteisossé, vaikka huomioon
olisikin otettava vain saksan ja englannin kieli. Kantaja toteaa, ettd Euroopan yhteisojen
komission julkaiseman vieraiden kielten taitoja yhteisossa koskevan tilaston mukaan 32
prosenttia kyseessd olevista henkil6istd puhuu saksaa ja 47 prosenttia englantia.

Toiseksi julkinen etu ja kéytettdvissa oloa koskeva pakottava tarve perustuvat kantajan
mukaan siihen, ettd sanalta "manpower” puuttuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky, koska sitd ei voida kayttda
erottamaan tietyn yrityksen tyovoimatoimistopalveluja ja palveluja véliaikaisen
henkiloston alalla. Kantajan mukaan kyseistd sanaa kéytetddn tyomarkkinoilla
tarkoituksessa "tyovoima”.

Kantaja viittdd, ettd ollakseen oikeudellisesti pdtevd tavaramerkin pitdd olla
erottamiskykyinen koko yhteisossd. Riidanalaisessa péadtoksessd erottamiskykyd ei
sen mukaan kuitenkaan ole arvioitu koko yhteisdssd. Kantaja katsoo, ettei voida
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hyvaksyd sitd, ettd merkittavad osaa vanhimmista jasenvaltioista, kuten Ranskaa, Italiaa,
Espanjaa, Luxemburgia, Belgiaa ja Kreikkaa, pidettdisiin valtioina, joissa merkittavé osa
yleisostd ei puhuisi sen paremmin englantia kuin saksaakaan. Kantajan mukaan
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on jo todennut, etti tietty maéré saksankielisid
henkil6itd on asettautunut tilapdisesti tai jopa pysyvésti Espanjaan.

SMHYV toteaa asetuksen N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan véitetyn rikkomisen
osalta valituslautakunnan katsoneen, ettd viliintulijan tavaramerkki mielletdén
kuvailevaksi ainoastaan tietyissé yhteison osissa.

SMHV:n mukaan valituslautakunta ensinnékin siis arvioi, ettd yhteison englanninkie-
liselld alueella kuka tahansa ainakin henkilostohallinnon alalla ymmartad kyseisen
sanan ja lisdksi sen ymmartavit henkilostohallinnossa tydskentelevat ammattilaiset
myds niissd maissa, joissa englantia tavanomaisesti kédytetddn kaupallisessa kielenkéy-
tossa.

SMHYV viittaa toiseksi, ettd kun valituslautakunta otti huomioon sellaisinaan ”Saksan,
Itdvallan, Alankomaat, Ruotsin, Tanskan ja Suomen”, se laajensi sitd maantieteellistd
aluetta, jossa yleis6 mieltdd sanan "manpower” kuvailevaksi, suhteessa mitattomyys-
osaston arviointiin, joka tarkasteli vain englanninkieliseen alueeseen kuuluvia maita.
SMHV:n mukaan voidaan asettaa epiilyksen alaiseksi, onko perusteltua laajentaa
aluetta, johon asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa sovelletaan.

Kolmanneksi SMHYV esittdd, ettd kantajan viite, jonka mukaan useimmissa jasenval-
tioissa olennainen osa kohdeyleisosta kayttdd yleisesti englantia, on aineellisesti
virheellinen. SMHV:n mukaan kantaja ei ole néyttényt vditteensé tosiseikkoja oikeiksi.
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Viliintulija vdittdd ensinnékin, ettd kysymys siitd, onko tavaramerkki asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja ¢ alakohdan mukainen, nousee esille ainoastaan Nizzan
sopimukseen perustuvan luokittelun mukaiseen luokkaan 35 kuuluvien palvelujen
osalta (tyovoimatoimistot, palvelut valiaikaisen henkiloston alalla). Viliintulijan
mukaan sanaa “manpower” ei englannin kielessd kiytetd yleisesti eikd luonnollisesti
osoittamaan kyseessd olevia palveluja. Viliintulija katsoo, ettd kantajan pyrkimykset
tavaramerkin MANPOWER haltuun saamiseksi muun muassa Itdvallassa ovat paras
osoitus kyseisen tavaramerkin arvosta ja erottamiskyvysta.

Télta osin viliintulija katsoo, ettd mitédttomyysosasto huomautti perustellusti, ettei sana
"manpower” ole englannin kielessd tyovoimatoimistopalveluista tavallisesti kaytetty
termi (mitdttomyysosaston padtoksen 10 kohta). Niité palveluja kuvaillaan sen mukaan
termeilld “employment”, “recruitment” tai “placement” (“employment services”,
“employment agency services”, “recruitment agency services”, “staffing services” tai
"placement services”). Viliintulija korostaa, ettei tyovoimatoimistopalveluja ole
tavanomaista kuvata sanalla "manpower” ja ettei kyseinen sana kuvaile néité palveluja
sellaisella tavalla, ettd sen perusteella ei voisi yksiloidd yritystd, joka saattaa ne
markkinoille. Nayttadkseen toteen viitteensa viliintulija viittaa useisiin eri julkaisuihin
henkilostovoimavarojen alalla.

Viliintulijan mukaan on epétodennékoistd, ettd kolmannet ja erityisesti sen kilpailijat
kayttavat tavaramerkkia MANPOWER tai samankaltaista tavaramerkkid liiketoimin-
tojensa yhteydessd ja ilman lainvastaisia perusteita osoittamaan toimittamiaan
palveluja.

Viliintulija katsoo, ettd valituslautakunta teki virheen, kun se totesi, ettd sana
"manpower” kuvailee niitd Nizzan sopimukseen perustuvan luokittelun mukaisiin
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luokkiin 9, 16, 41 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja, joita varten kyseinen
tavaramerkki on rekisterdity.

Viliintulija vaittdd toiseksi, ettei valituslautakunta ole esittinyt mitddn ndyttoa
tukeakseen kantaansa, jonka mukaan kuluttajat kuudessa ei-englanninkielisessa
yhteison jdsenvaltiossa mieltdvdit sanan “manpower” tydvoimatoimistopalveluja
kuvailevaksi. Viliintulijan mukaan mikaén ei todista, ettd kuluttajat ei-englanninkie-
lisissd maissa eividt pitdisi kyseistd sanaa erottamiskykyisend. Viliintulija katsoo
mitdttomyysosaston todenneen perustellusti, ettd sana “manpower” mielletddn
Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin ulkopuolella mielikuvitukselliseksi tai
suggestiiviseksi sanaksi, jota voidaan kéyttdd osoittamaan kyseessi olevien tavaroiden
tai palvelujen alkuperaé (mitattomyysosaston paatoksen 10 kohta).

Erityisesti Saksan ja Itdvallan osalta viliintulija katsoo, ettd pelkistddn se seikka, etté
sana “manpower” on mainittu yhdessé ainoassa saksankielen sanakirjassa, ei merkitse
sitd, ettd saksankielinen yleiso kayttdisi sitd yleisesti ja yleisesti ymmartdisi sen taikka
ettd huomattava osa téstd yleisosté tuntisi kyseisen sanan. Viliintulijan nidkemyksen
mukaan saksankielisen keskivertokuluttajan on kyseisen sanan merkityksen ymmér-
tadkseen kéytdva lapi monivaiheinen mielleyhtyméketju. Viliintulija katsoo, ettd vaikka
sanaa "manpower” todettaisiinkin kéytettavin saksan kielen kaupallisessa kielenkéy-
tossd, mitd ei ole ndytetty, tdimd ei merkitse sitd, ettd kun sitd kaytetddn
tyovoimatoimistopalveluiden yhteydessd, saksankielisistd kuluttajista koostuva
kohdeyleis6 mieltdisi sanan pelkdstddn kyseessd olevia palveluja kuvailevaksi.
Viliintulija huomauttaa, ettd ilmauksen “tyovoima” merkitys ei ole sama kuin
ilmauksen "ty6voimatoimistopalvelut” merkitys.

Viliintulija katsoo, ettei ole olemassa mitddn nédyttod sellaisesta sanan "manpower”
kéaytostd internetissé jollakin muulla kielelld kuin englannin kielelld, joka ei viittaisi
viliintulijaan itseensd ja sen liiketoimintaan. Sen mukaan kyseistd sanaa kiytetdan
my0s englanninkielisilld internetsivuilla mainitussa tarkoituksessa véhintdan yhdek-
sdsséd tapauksessa kymmenesti. Viliintulijan mukaan sen esittaimét hakutulokset vain
tukevat sen viitteita siitd, ettd kyseinen sana on kansainvilisesti tunnettu.
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Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan, joka koskee tavaramerkkej,
joilta puuttuu erottamiskyky, vditetyn rikkomisen osalta SMHYV viittia valituslauta-
kuntaan tekemissddn valituksessa, ettei kantaja ole vedonnut timédn séddnnoksen
rikkomiseen. SMHV:n mukaan ensimmaéisen kanneperusteen ensimmaéinen osa on
jatettdava tutkimatta.

Téltd osin ensimmdiisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, ettdi SMHV:n nyt
kasiteltavdna olevan asian asiakirja-aineiston tarkastelusta ja riidanalaisesta padtok-
sestd ilmenee, ettei kantaja ole valituslautakuntaan tekemissain valituksessa vedonnut
perusteeseen, jonka mukaan mitdttoémyysosasto olisi rikkonut mainittua sddnnosta.
Valituslautakunta ei ole tutkinut, tuleeko tdméi sadnnos sovellettavaksi. Tydjérjestyksen
135 artiklan 4 kohdasta seuraa, etti asianosaiset eiviat voi tdssd tuomioistuimessa
muuttaa riidan kohdetta siitd, mika se on ollut valituslautakunnassa. Niin ollen
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen perustuva
ensimmadisen kanneperusteen ensimmadinen osa on jatettdva tutkimatta.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan viitetyn rikkomisen osalta on
todettava, ettd timidn sdadnnoksen mukaan merkkejd, joita ei rekisterdidd, ovat
“tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinndista,
joita voidaan elinkeinotoiminnassa kéyttd osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia,
laatua, médrad, kayttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd alkuperdd, tavaroiden
valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai
palvelujen ominaisuuksia”.

Vakiintuneen oikeuskaytinnén mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c
alakohdan sdadnnokselld pyritddn siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, ettd
merkkejd tai merkint6jd, joilla kuvaillaan sentyyppisten tavaroiden tai palvelujen
ominaisuuksia, joita varten rekisterdintid haetaan, on jokaisen saatava vapaasti kéyttda
(ks. asia T-207/06, Europig v. SMHV (EUROPIG), tuomio 14.7.2007, Kok. 2007, s.
[1-1961, 24 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).
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Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetaan merkkejd, jotka
eivit kykene tdyttdméidn tavaramerkille asetettua keskeistd tehtdvéd eli yksiloimédén
tavaran tai palvelun kaupallista alkuperdi niin, ettd kuluttaja voi my6hempié hankintoja
tehdessddn hankkia liséd kyseiselld tavaramerkilld varustettuja tavaroita tai palveluita,
jos hén on pitdnyt niitd hyving, tai olla hankkimatta niité, jos hidn ei ole tyytyvdinen
niihin (ks. edelld 45 kohdassa mainittu asia EUROPIG, tuomion 25 kohta oikeuskéy-
tantoviittauksineen).

Asetuksen N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetaan nimittéin sellaisia
merkkejd ja merkint6ja, joilla voidaan kohdeyleison nédkokulmasta katsottuna
normaalissa kéytossd joko suoraan tai tavaran tai palvelun oleellinen ominaisuus
mainitsemalla kuvailla rekisterdintihakemuksen kohteena olevaa tavaraa tai palvelua
(ks. edelld 45 kohdassa mainittu asia EUROPIG, tuomion 26 kohta oikeuskéytianto-
viittauksineen).

Tastd seuraa, ettd merkin kuuluminen tdssa sadannoksessd tarkoitetun kiellon alaan
edellyttad, ettd merkin ja kyseisten tavaroiden tai palvelujen vélilld on olemassa riittdvan
suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleiso voi heti ja ilman lisdpohdintoja havaita
kyseessd olevan tavaroiden ja palvelujen tai jonkin niiden ominaisuuden kuvailun (ks.
edelld 45 kohdassa mainittu asia EUROPIG, tuomion 27 kohta oikeuskayténtoviit-
tauksineen).

Ensiksi on tutkittava, onko valituslautakunnan toteamus, jonka mukaan viliintulijan
tavaramerkki on kuvaileva siind yhteison osassa, jossa kohdeyleison valtakieli on
englanti eli Yhdistyneesséd kuningaskunnassa ja Irlannissa, ja jonka valiintulija kiistaa,
perusteltu.

Kun otetaan huomioon se, etté kyseisen tavaramerkin rekisterointi kattaa luonteeltaan
erityyppisié tavaroita ja palveluja, nditd on tarkasteltava kahdessa osassa siten, ettd
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yhtdaltd tarkastellaan luokkaan 35 kuuluvia palveluja "ty6voimatoimistot” ja "palvelut
viliaikaisen henkiloston alalla” ja toisaalta (luokkiin 9, 16, 41 ja 42 kuuluvia) muita
tavaroita ja palveluja.

Myos valituslautakunta tarkasteli mainittuja tavaroita ja palveluja kahdessa osassa ja
totesi riidanalaisen paidtoksen 12 kohdassa yhtddltd, ettd “sana 'manpower’ on
englannin kielessd tyovoimatoimistopalveluja ja palveluja viliaikaisen henkiloston
alalla kuvaileva, koska kyseessé on henkilostohallinnon alalla yleisesti kiytetty sana”, ja
toisaalta, ettd se "kuvailee liséksi suurinta osaa [viliintulijan tavaramerkin rekisterdin-
nin kattamista] luokkiin 9, 16, 41 ja 42 kuuluvista tavaroista ja palveluista, silld kyseinen
sana voidaan ymmaértéd ndiden tavaroiden ja palvelujen siséltod osoittavaksi silloin, kun
sitd kdytetddn tydvoimatoimistopalvelujen yhteydessa”.

Valituslautakunta totesi, ettd sana "manpower” on englannin kielen sana, joka The New
Shorter Oxford English Dictionaryn (Thumb Index Edition, 1993) mukaan tarkoittaa
"tyotd suorittavan ihmisen voimaa tai toimintaa; tyoskentelynopeuden yksikkos;
asepalvelukseen, tyotehtdvddn tai muuhun tarkoituksen kéytettdvissd olevien tai
tarvittavien henkildiden kokonaisuutta; maérallisesti mitattavissa olevana voimavarana
pidettévid tyontekijoita eli tyovoimaa”. Valituslautakunnan mukaan kyse on tavallisesta
ja paljon kiytetystd liike-elamén englannin kielen sanasta, joka on erittdin tunnettu
termi henkilostohallinnon alalla.

Valituslautakunta viittaa téltd osin Wideman Comparative Glossary of Project
Management Termsiin, jonka mukaan sana "manpower” tarkoittaa tietyntyyppiseen
tyohon soveltuvien henkildiden kokonaisméaaraa. Valituslautakunnan mukaan ty6voi-
masuunnittelu (manpower planning) on prosessi, jossa kartoitetaan organisaation
tyovoiman tarvetta ajallisesti sekd lukuméédrdn ettd taitojen osalta ja hankitaan
organisaation tarpeiden tyydyttimiseksi tarvittavat henkilostovoimavarat.
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Valituslautakunta katsoo, ettd kun otetaan huomioon edelld esitetyt médritelmait, ei ole
epdilyksid siitd, ettd palvelut, joita varten véliintulijan tavaramerkki on rekisteroity, eli
palvelut viliaikaisen henkiloston alalla voidaan katsoa “ty6voiman toimittamiseksi”
(providing manpower). Valituslautakunta totesi riidanalaisen paatoksen 14 kohdassa,
ettd ndyttod kyseisen sanan kuvailevasta kdytostd on runsaasti.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, ettd mitdttomyysosasto perusti
paiatoksensd Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin osalta englannin kielen
Collins-sanakirjassa (vuoden 1996 painos) olevaan maéritelméan, jonka mukaan sana
"manpower” tarkoittaa englannin kielessd “ihmisen suorittaman ty6n voimaa; voiman
mittayksikkod, joka perustuu ihmiselle mahdolliseen tyoskentelytempoon; noin 75
wattia; tiettyyn tyohon kéytettédvissd olevien tai tarvittavien henkildiden lukumaéras”
(power supplied by man; a unit of power based on a rate at which a man can work;
roughly 75 watts; the number of people needed or available for a job). Mitattomyys-
osasto padtteli timdn madritelmén perusteella, ettd kyseessd olevaa sanaa kaytetdin
englannin kielessi tydvoiman yhteydessd mutta eritteli tarkemmin ja korosti kuitenkin
samalla, ettei sana "manpower” ole kaikkein tavanomaisin englannin kielen sana
kyseisia palveluja kuvailtaessa.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa tdltd osin ensinnikin, ettd edelld
47 kohdassa mainitun oikeuskdytdnnon mukaan véliintulijan tavaramerkin viitettyé
kuvailevuutta on arvioitava tutkimalla, voidaanko sanalla "manpower” kohdeyleison
nékokulmasta katsottuna normaalissa kdytossé joko suoraan tai tavaran tai palvelun
oleellinen ominaisuus mainitsemalla kuvailla palveluja, joita varten viliintulijan
tavaramerkki on rekisterdity.

Toiseksi, kun otetaan huomioon, ettd kyseessd olevat palvelut on maédritelty
kohtuullisen laajasti, nyt késiteltdvdni olevassa asiassa on katsottava, ettd kohdeyleiso
koostuu koko tyoikdisestd vaestostd. Viliintulijan tavaramerkin rekister6innin kattamia
tyovoimatoimistopalveluja tai palveluja viliaikaisen henkiloston alalla saattavat
nimittdin kayttad sekd viliaikaisen henkiloston alalla tyoskentelevit tyonantajat ja
tyontekijat ettd muut tyoikiiset henkilot.
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Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin ottaa huomioon kaikki edelld mainitut seikat
ja erityisesti valituslautakunnan ja mitdttomyysosaston esittdmét englannin kielen
sanan "manpower” madritelmét sekd katsoo, etté valituslautakunta totesi perustellusti,
ettd Yhdistyneessd kuningaskunnassa ja Irlannissa kyseinen sana kuvailee tyovoima-
toimistopalveluja ja palveluja viliaikaisen henkil6ston alalla.

Englannin kielen sanan "manpower” ja kyseessi olevien palvelujen vililld on nimittdin
edelld 48 kohdassa mainitussa oikeuskdytdnndssd tarkoitettu riittdvan suora ja
konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisé Yhdistyneessé kuningaskunnassa ja Irlannissa
voi heti ja ilman lisdipohdintoja havaita, ettd kyseessé on néiden palvelujen kuvailu.

Mikaén viliintulijan esittdmistd perusteista ei aseta kyseenalaiseksi néitd paatelmia.

On todettava, ettei viite, jonka mukaan kyseessd olevia palveluja kuvaillaan englanniksi
sanoilla "employment”, "recruitment”, "placement” tai "staffing”, aseta kyseenalaiseksi
sanan “manpower” ja mainittujen palvelujen vililld olevaa suoraa ja konkreettista
yhteyttd, kun otetaan huomioon se, ettd englannin kielessd on tavallista, ettd samaa

merkityssisdltod kuvaamaan kéytetddn erilaisia samamerkityksisid ilmauksia.

Viliintulija vdittds, ettei englannin kielessa ole yleistd eikd luonnollista kuvata kyseessa
olevia palveluja sanalla "manpower” ja ettd sana "manpower” ei sitd paitsi minkddn
riidanalaisessa padtoksessd mainitun mééritelman mukaan vastaa henkilostonvalitys-
palveluja. On kuitenkin todettava, ettd vaikka katsottaisiinkin, ettei “tydvoimaa”
tarkoittava sana “manpower” ole tyovoimatoimistopalveluista tai palveluista valiai-
kaisen henkilgston alalla tavanomaisimmin kaytetty englannin kielen sana, sen voidaan
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kuitenkin silti katsoa kuvailevan mainittuja palveluja, kun otetaan huomioon témén
sanan ja nididen palvelujen vililld oleva suora yhteys.

Téltd osin voidaan riidanalaisessa pddtoksessd mainittujen méadritelmien perusteella
todeta, ettd kyseiselld sanalla on merkitys, joka on riittdvin ldhelld asianomaisia
palveluja, jotta kohdeyleis6 Yhdistyneessd kuningaskunnassa ja Irlannissa voi heti ja
ilman lisdpohdintoja havaita, ettd kyseisen sanan ja ndiden palvelujen vililldi on
konkreettinen ja suora yhteys. Téstd seuraa, ettd kyseiselld sanalla voidaan kohdeyleison
ndkokulmasta katsottuna normaalissa kaytosséd kuvailla ndita palveluja. Valituslauta-
kunta on sitd paitsi riidanalaisen padtoksen 14 kohdassa esittinyt konkreettisia
todisteita sanan “manpower” kuvailevasta kaytostd liike-elamédn englannin kielessé.
Joka tapauksessa ei ole merkityksellistd, onko sanaa "manpower” tosiasiallisesti kdytetty
kuvailevassa tarkoituksessa, koska riittas, ettd sitd voidaan kayttad tass tarkoituksessa
(ks. vastaavasti yhdistetyt asiat T-367/02-T-369/02, Wieland-Werke v. SMHV
(SnTEM, SnPUR, SnMIX), tuomio 12.1.2005, Kok. 2005, s. 1I-47, 40 kohta
oikeuskaytintoviittauksineen).

Sen ndyton perusteella, jonka viliintulija on esittdnyt tukeakseen véitettddn, jonka
mukaan sanaa "manpower” ei englannin kielessé kiytetd tavanomaisesti kyseessé olevia
palveluja kuvailtaessa, voidaan korkeintaan todeta, ettd mainittujen palvelujen
kuvailemiseen kéytetddn sanan "manpower” ohella myo6s muita sanoja. On kuitenkin
todettava, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan hylkaysperusteen
soveltamiseksi valiintulijan tavaramerkkiin ei ole merkityst silld, onko olemassa samaa
tarkoittavia ilmaisuja, joilla my6s voidaan kuvailla kyseessa olevia tavaroita tai palveluja
(ks. vastaavasti edelld 63 kohdassa mainittu asia Sn'TEM, SnPUR, SnMIX, tuomion
41 kohta).

Liséksi silld véliintulijan véitteelld, jonka mukaan on epatodennékaists, ettd kolmannet
osapuolet kayttaisivit tavaramerkkia MANPOWER oman liiketoimintansa yhteydessa
(ks. edelld 37 kohta), ei ole merkitysta tutkittaessa, onko sana "manpower” kuvaileva vai
ei, ja myo6s se on ndin ollen hylattava.
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Mité tulee muihin viliintulijan tavaramerkin rekisterdinnin kattamiin tavaroihin ja
palveluihin, ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, ettd Yhdistyneen kunin-
gaskunnan ja Irlannin osalta valituslautakunta totesi perustellusti, ettd sana
"manpower” kuvailee my6s suurinta osaa niistd luokkiin 9, 16, 41 ja 42 kuuluvista
tavaroista ja palveluista, joita varten véliintulijan tavaramerkki on rekisterdity.

Télta osin on valituslautakunnan tavoin todettava ensinnékin, ettd kyseessd oleva sana
voidaan ymmartéd tavaroiden ja palvelujen siséltod osoittavaksi silloin, kun niitd
tavaroita tai palveluja kdytetddn tyovoimatoimistopalvelujen yhteydessd. Téssé
yhteydessd néiden tavaroiden ja palvelujen kohdeyleiso, joka siis on sama kuin edelld
57 kohdassa mainittu kohdeyleisd, mieltdd véliintulijan tavaramerkin suoraksi ja
konkreettiseksi viittaukseksi mainittuihin tavaroihin ja palveluihin.

Toiseksi siltd osin kuin mainittujen tavaroiden ja palvelujen joukossa on tavaroita ja
palveluja, joilla ei ole mitddn yhteyttd ty6voimatoimistopalveluihin ja palveluihin
viliaikaisen henkiloston alalla, on todettava, ettd viliintulija on rekister6inyt sanan
"manpower” kaikkia kyseisid tavaroita ja palveluja varten. Nidin ollen on todettava, ettd
valituslautakunta ei tehnyt virhettd, kun se katsoi, ettd viliintulijan tavaramerkki
kuvailee Yhdistyneessd kuningaskunnassa ja Irlannissa kaikkia tavaroita ja palveluja,
joita varten se on rekisteroity (ks. vastaavasti asia T-16/02, Audiv. SMHV (TDI), tuomio
3.12.2003, Kok. 2003, s. I1-5167, 35 kohta oikeuskaytiantoviittauksineen).

Toiseksi on tutkittava, onko kyseessd oleva tavaramerkki kuvaileva myos yhdessd tai
useammassa muussa unionin jasenvaltiossa.

Téalta osin mitdttomyysosaston ja valituslautakunnan omaksumat ratkaisut poikkeavat
toisistaan. Mitdttomyysosasto nimittdin katsoi, ettd sana “manpower” on kuvaileva
ainoastaan Yhdistyneessd kuningaskunnassa ja Irlannissa mutta ei muissa unionin
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maissa (mitdttomyysosaoston padtoksen 9 ja 10 kohta). Mitdttomyysosaston mukaan
kyseessd olevaa sanaa, joka on olemassa ainoastaan englannin kielessd, ei katsottu
kuvailevaksi nédiden kahden englanninkielisen maan ulkopuolella, koska kohderyh-
méidn kuuluvat kuluttajat ei-englanninkielisissa maissa kayttdvat omaan kieleensd
kuuluvia sanoja viitatakseen kisitteeseen tydvoima. Mitdttomyysosasto totesi lisaksi,
ettd sana “manpower” ei sitd paitsi ole tavanomaisimmin kéytetty sana englannin
kielessa tyovoimatoimistopalveluihin tai palveluihin viliaikaisen henkiloston alalla
viitattaessa. Ndin ollen kohderyhméidn kuuluvat kuluttajat ei-englanninkielisissa
maissa mieltdvit sen mukaan kyseisen sanan mielikuvitukselliseksi tai suggestiiviseksi
sanaksi, jota voidaan kéyttdd osoittamaan niiden tavaroiden tai palvelujen alkuperis,
joita varten valiintulijan tavaramerkki on rekisteréity.

Valituslautakunta puolestaan katsoi, ettd viliintulijan tavaramerkki on kuvaileva
Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin lisiksi myds saksankielisissd maissa eli
Saksassa ja Itdvallassa, joissa sana "manpower” on sen mukaan otettu kaupalliseen
kielenkéyttoon (riidanalaisen pddtoksen 15 ja 16 kohta), sekd niissd unionin maissa,
joissa englannin kielelld on vakiintunut asema ja joihin sen mukaan lukeutuvat
Alankomaat, Ruotsi, Tanska ja Suomi (riidanalaisen pdatoksen 16 kohta).

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa asian osapuolet olivat eri mieltd sen
alueen maantieteellisestd laajuudesta, jossa kohdeyleiso voi mieltédd sanan "manpower”
kuvailevaksi.

On todettava, ettd edelld 47 kohdassa mainitun oikeuskdytinnén mukaan sen
arvioimiseksi, kuvaileeko viliintulijan tavaramerkki kyseessd olevia tavaroita ja
palveluja ei-englanninkielisissd jdsenvaltioissa, on tutkittava, voidaanko sanaa
"manpower” kohdeyleison ndkokulmasta katsottuna normaalisti kayttdd joko
suoraan tai tavaran tai palvelun oleellinen ominaisuus mainitsemalla kuvailtaessa
tavaroita tai palveluja, joita varten véliintulijan tavaramerkki on rekisterdity.
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Asian laita on néin kahdessa esimerkkitapauksessa.

Niin on ensinnikin siind tapauksessa, ettd englannin kielen sana "manpower” on otettu
kayttoon kyseisen maan kielessd siten, etté silld voidaan korvata tiahén kieleen kuuluva
sana, joka tarkoittaa "ty6voimaa”, ainakin siltd osin kuin kyseessd on asianomainen
kohdeyleis6. Téssé tapauksessa nimittdin tahén kohdeyleis6on kuuluva henkil6, jonka
kansallisessa kieliympéristossd kiytetddn sanaa “"manpower”, ymmértdd sen heti
viittaukseksi "tybvoimaan”.

Toisessa esimerkkitapauksessa kyse on tilanteesta, jossa englantia kéytetdan, vaikka
vain pelkkdnd vaihtoehtona kansalliselle kielelle, viestittdessd kohdeyleison kuuluville
henkiléille siind asiayhteydessd, johon véliintulijan tavaramerkin rekister6innin
kattamat tavarat ja palvelut kuuluvat. Téssd tapauksessa englanninkielinen sana
"manpower” luonnollisesti ymmaérretddn asianomaisia tavaroita ja palveluja kuvaile-
vaksi. Pelkdstddn se seikka, ettd kohdeyleiso tai sen huomattava osa osaa laajalti
englantia, ei ole riittdvds, jos englantia ei tosiasiallisesti kaytetd tdssd yhteydessd
kyseiselle yleisolle viestittdessa.

Sen kysymyksen osalta, vastaako tilanne yhdessd tai useammassa unionin ei-
englanninkielisessd jasenvaltiossa jompaakumpaa edelld 75 ja 76 kohdassa mainituista
esimerkkitilanteista, on ensinnékin todettava, ettd valituslautakunta on riidanalaisen
péitoksen 15 kohdassa todennut, ettd sana "manpower” on englannin kaupallisessa
kielenkédytossd yleisend sanana otettu kaupalliseen kielenkdyttoon myos saksan
kielessa.

Viliintulija viittad, ettd pelkéstddn se, ettd sana "manpower” on mainittu yhdessi
ainoassa saksan kielen sanakirjassa, ei merkitse sit, ettd saksankielinen yleiso kéyttéisi
sanaa yleisesti tai yleisesti ymmartéisi sen taikka ettd huomattava osa tistd yleisosta
tuntisi kyseisen sanan. Taltd osin on kuitenkin todettava, ettd valituslautakunta ei ole
perustanut edelld mainittua ndkemystddn pelkéstddn siihen seikkaan, ettd sana
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“manpower” on mainittu “laajalti kéytetyssa saksankielen Duden-sanakirjassa” vaan
tamaén lisdksi myos siihen, ettéd kyseinen sana on mainittu "tarpeettomien” saksan kielen
sanojen luettelossa ja ettd saksalaisen Bambergin kaupallisen oppilaitoksen oppilas-
neuvosto kaytti kyseistd sanaa, minkd lisdksi sitd oli kdytetty myos Wienin (Itdvalta)
teknisen yliopiston erddn tutkimusprojektin yhteydessd (riidanalaisen péatoksen
15 kohta).

Kaikkien edelld mainittujen seikkojen perusteella voidaan todeta, ett4 valituslautakunta
katsoi perustellusti, ettd sana "manpower” on kuvaileva myds saksan kielessd ja néin
ollen Saksassa ja Itdvallassa. Kuten riidanalaisessa paatoksessé todetaan, kyseinen sana
on Duden-sanakirjan mukaan sanan ”Arbeitskraft” (ty6voima) vastine. Kohderyhmédéan
kuuluvat saksankieliset kuluttajat havaitsevat siis heti ja ilman lisaipohdintoja sen
suoran ja konkreettisen yhteyden, joka on kyseisen sanan ja ty6voimatoimistopalve-
lujen ja viliaikaisen henkil6ston alalla suoritettavien palvelujen vélilla. Ndin on sitakin
suuremmalla syylld sen vuoksi, ettd sana “manpower” on saksankielisessa kieliympa-
ristossd muotisana, kuten maininta edelld mainitussa tarpeettomien saksankielen
sanojen luettelossa osoittaa.

Luokkiin 9, 16, 41 ja 42 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten
viliintulijan tavaramerkki on rekisterdity, ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin
katsoo, ettd edelld 66—68 kohdassa esitetty péittely pitee myds Saksan ja Itdvallan
osalta.

Seuraavaksi on tutkittava, onko véliintulijan tavaramerkki katsottava kuvailevaksi myds
yhdessé tai useammassa yhteison ei-englanninkielisista jasenvaltioista.

Téltd osin on huomautettava, ettd valituslautakunta totesi riidanalaisen péadtoksen
16 kohdassa, ettd viliintulijan tavaramerkki on kuvaileva myo6s niissd jdsenvaltioissa,

II - 2913



83

84

85

86

TUOMIO 15.10.2008 — ASIA T-405/05

joissa “merkittava osalla asiakkaista on riittavé liike-eldmén englannin kielen taito ja he
kéyttdvat riittdvassd mdédrin kyseistd kieltd” ja joihin sen mukaan lukeutuvat
Alankomaat, Ruotsi, Tanska ja Suomi.

Valituslautakunta tukeutui arvioinnissaan ensinndkin “kokemukseensa”, jonka
mukaan kyseinen englannin kielen taito ja sen kayttd olivat todettuja erityisesti
edelld mainituissa maissa. Valituslautakunta korosti toiseksi, ettd englanti on maailman
yhteinen liike-eldman kieli ja liséksi useiden kansainvélisten yritysten virallinen tyokieli.
Kolmanneksi valituslautakunta totesi, ettd kooltaan pienemmissid maissa kaupallisen
alan opinnoissa kdytetddn usein englanninkielistd opiskelumateriaalia. Yliopisto-
opintojensa padtyttyd kyseisen alan opiskelijat tyollistyvat yritysten henkilostoosastoille
ja muihin sellaisiin tehtéviin, joissa tyotehtédviin kuuluu véliaikaisen henkiloston
palkkaaminen. Lisdksi valituslautakunta luetteli "lukuisia todisteita”, joiden se katsoi
tukevan padtostddn téltd osin (riildanalaisen padtoksen 16 ja 17 kohta).

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, etta edelld mainittu valituslauta-
kunnan suorittama arviointi on virheellinen.

On ensinndkin muistutettava talta osin, ettd kohdeyleis6 koostuu edelld 57 kohdassa
madritellyn tavoin koko véestostd eikéd ainoastaan tai "pddosin” henkilostod hakevista
tyonantajista (erityisesti ndiden henkilostoosastoista), jotka valituslautakunta otti
huomioon arvioinnissaan riidanalaisen péaidtoksen 16 kohdassa.

Siitd, voidaanko sanaa "manpower” kohdeyleison nakokulmasta katsottuna normaalisti
kéyttda kuvailtaessa kyseessd olevia tavaroita tai palveluja, on todettava, ettd mainitussa
"normaalissa kiytossd” voi selvisti olla eroja sen mukaan, onko kyse henkilostovoima-
varojen alan asiantuntijoiden vilisesté kielenkéytostd vai mainittua kieltd puhuvien ja
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erityisesti viliaikaista ty6td hakevien henkildiden sekd muiden sellaisten tyoikéisten
henkiloiden, jotka eivit ole erikoistuneet henkilostovoimavarojen alaan, yleisesté
kielenkaytosta.

Toiseksi on todettava, ettei valituslautakunta ole todennut, ettd sana "manpower” olisi
edelld 75 kohdassa mainittujen edellytysten mukaisella tavalla otettu yleiseen
kielenkédyttoon maan omassa kielessé Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa ja Alankomaissa.

Tastd seuraa, ettd on tutkittava ainoastaan, vastaako tilanne naissi maissa edella
76 kohdassa mainittua tilannetta.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, ettei nidin ole. Sen edelld mainitun
seikan lisaksi, ettd valituslautakunta ei ole ottanut huomioon kohdeyleis6d kokonai-
suudessaan, se ei myoskddn ole osoittanut, ettd englantia kéytetddn, vaikka vain
pelkkénd vaihtoehtona kansalliselle kielelle, viestittdessé niille kohdeyleis66n kuuluville
henkildille, jotka se on ottanut huomioon, siind asiayhteydessd, johon viliintulijan
tavaramerkin rekister6innin kattamat tavarat ja palvelut kuuluvat.

Niin ollen on todettava, ettd valituslautakunta teki arviointivirheen, kun se katsoi, etté
véliintulijan tavaramerkki kuvaili kyseessé olevia tavaroita ja palveluja Alankomaissa,
Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa.

Sitd vastoin valituslautakunta totesi perustellusti, ettei valiintulijan tavaramerkki ollut
kuvaileva muissa yhteison ei-englanninkielisissa jasenvaltioissa.
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Télta osin on todettava, ettd mikddn kantajan véitteistd ei aseta kyseenalaiseksi tata
toteamusta. Yhtédltd englantia tai saksaa puhuvia yhteison alueella asuvia henkil6ité
koskevat tilastotiedot eivédt nimittdin selvéstikddn osoita, ettd englantia kéytettdisiin,
vaikka vain pelkkédnd vaihtoehtona kansalliselle kielelle, viestittdessd kohdeyleis6on
kuuluville henkildille nédissd maissa siind asiayhteydessd, johon viliintulijan tavara-
merkin rekisterdinnin kattamat tavarat ja palvelut kuuluvat.

Toisaalta sen kantajan esittdmén viitteen osalta, jonka mukaan moni englannin- ja
saksankielisestd jasenvaltiosta alkuperdmaahansa palaava tyontekija tuo mukanaan
oppimaansa sanastoa ja kielivaihtoa on tapahtunut Englannin ja Saksan kansalaisten
matkailun kautta, on todettava, ettd ndmad véitteet ovat selvésti lilan epdmééraisig, jotta
niilld voitaisiin osoittaa, ettd sana "manpower” on otettu kielenkdyttoon jossakin
sellaisessa Euroopan maassa, jota valituslautakunta ei ottanut tarkastelussaan
huomioon.

Téstd seuraa, ettd riidanalaista padtostd on asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 3 kohdan
mukaisesti muutettava siten, etté viliintulijan tavaramerkki ei kuvaile niité tavaroita ja
palveluja, joita varten se on rekisteroity, Alankomaissa, Ruotsissa, Tanskassa ja
Suomessa. Viliintulijan esittdimaé itsenédinen vaatimus on néin ollen hyviksyttavi téltd
osin eli osittain.

Viliintulijan esittdma itsendinen vaatimus on muilta osin perusteeton.

Kun otetaan huomioon edelld esitetty, kantajan ensimméinen kanneperuste on
hylattavé perusteettomana siltd osin kuin se perustuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan c alakohdan rikkomiseen.
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Toinen kanneperuste, joka perustuu véliintulijan tavaramerkin kdyttod Yhdistyneessd
kuningaskunnassa, Irlannissa, Saksassa ja Itdvallassa koskevaan asetuksen N:o 40/94
51 artiklan 2 kohdan ja 74 artiklan 1 kohdan rikkomiseen

Asianosaisten ja viliintulijan lausumat

Kantaja viittdd ensinnékin asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohdan rikkomisen osalta,
ettd kyseisessd sddnnoksessd viitataan saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b-d
alakohtaan ja ettd sitd ei sovelleta asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisessa
arvioinnissa alun perin tehtyyn virheeseen. Rekister6innissa alun perin tehtyé virhetta
ei ndin ollen olisi voitu korjata. Kantaja katsoo, ettd riidanalainen p&étos on
virheellinen, vaikka asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohtaa voitaisiinkin soveltaa.
Kantajan mukaan valituslautakunta maédéritteli virheellisesti liian suppeasti kohde-
yleison, jonka perusteella se totesi, ettd alun perin kyseisen asetuksen 7 artiklan
1 kohdan c alakohdan vastaisesti rekisteroity tavaramerkki MANPOWER oli sittemmin
tullut erottamiskykyiseksi. Kantaja vdittad, etté tastd syystd valituslautakunta sittemmin
arvioi vadrin asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohdan mukaisen erottamiskyvyn
edellytysti eli sité, ettd tavaramerkki on laajalti tunnettu.

Kantaja katsoo, ettd koska asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta
tapauksissa, joihin sovelletaan saman asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaa,
merkityksellinen pédivimadra erottamiskyvyn arvioimiseksi on viliintulijan tavara-
merkin rekisterdintihakemuksen tekopdiva. Kantajan mukaan merkki MANPOWER ei
kyseisend péivand ollut laajalti tunnettu. Kantaja viittas, ettd vaikka kyseisen asetuksen
51 artiklan 2 kohtaa sovellettaisiinkin, SMHYV ei voi ottaa huomioon ”"miti tahansa
ajankohtaa tavaramerkin rekisterdinnin jilkeen” saavutettua erottamiskykyé arvioidak-
seen. Kantajan mukaan merkityksellinen paivimédrd on mitattomyyttd koskevan
paitoksen tekopdiva.
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Kantaja viittdd, ettd vaikka viliintulijan tavaramerkin katsottaisiinkin olevan laajalti
tunnettu, sen etusija olisi tullut "oikaista” paivamédréksi, jolloin kdyton perusteella
saavutettua erottamiskykyd arvioidaan. Kantaja katsoo, ettd jilkeenpdin saavutetun
erottamiskyvyn vaikutuksia ja sen seurauksia etusijan kannalta ei vield ole yhteison
oikeuteen perustuvalla pa&tokselld ratkaistu. Kantaja viittaa Saksan oikeudessa tdimén
kysymyksen osalta omaksuttuun ratkaisuun. Kantaja vaittad, ettd mainitun ratkaisun
mukaan jélkikdteen saavutettua erottamiskykyé ei sovelleta taannehtivasti kyseessa
olevan tavaramerkin rekisterdintia koskevan hakemuksen tekopdivddn, milld siten
taataan uudempien eli aikaisemman tavaramerkin rekisteréintihakemuksen teko-
pdivén jdlkeen mutta ennen aikaisemman tavaramerkin laajalti tunnetuksi tulemista
luotujen tavaramerkkien olemassaolo.

Kantaja esittad, ettd asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohdassa viitataan hiljaisesti
saman asetuksen 7 artiklan 2 kohtaan, joten rekisterdinti on evittivd, kun
hylkédysperusteet ovat olemassa ainoastaan tietyssa osassa yhteisod. Kantajan mukaan
kyseeseen voi tassd tapauksessa tulla yhdenkin jésenvaltion muodostama osa.

Kantaja vaittad toiseksi, ettd seké asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan ettd saman
asetuksen 51 artiklan 2 kohdan mukaan tavaramerkin on oltava erottamiskykyinen ja
siis laajalti tunnettu koko yhteisossé.

Kantaja viittds, ettd valituslautakunta ei ottanut huomioon sitd, etté jotta viliintulijan
tavaramerkin voitaisiin katsoa tulleen kéyton perusteella rekisteréimiskelpoiseksi,
vihintdadnkin merkittdvin osan kohdeyleis6d on tunnistettava sana “manpower”
viittaukseksi véliintulijaan ja sen tavaroihin ja palveluihin eika tédhdn riitd ainoastaan,
ettei sana "manpower” synnytd kuluttajille minkaénlaisia mielleyhtymid. Kantajan
mukaan kaikkien kohdeyleison olennaisten osien merkitykselliselld alueella on
tunnistettava kyseessd olevien tavaroiden ja palvelujen olevan peréisin véliintulijalta.
Kantaja katsoo, ettei titd ole néytetty toteen.
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Kantajan mukaan tdstd seuraa, ettd valituslautakunta on rikkonut niitd pakottavia
edellytyksid, jotka asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulle kayton
perusteella tapahtuvalle erottamiskykyiseksi tulemiselle on asetettu, sekd saman
asetuksen 51 artiklan 2 kohtaa ja 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, jotka kantajan
mukaan ovat rajoittavampia kuin saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohta.

Kolmanneksi kantaja viittéa, ettd kohdeyleis6d on arvioitava suhteessa kyseessé olevien
tavaroiden ja palvelujen luonteeseen. Kantaja katsoo, ettd tydvoimatoimistopalvelut ja
palvelut viliaikaisen henkiloston alalla ovat paivittdispalveluja ja ettd kohdeyleis66n
kuuluvan keskivertokuluttajan tarkkaavaisuuden aste suhteessa niihin liittyviin
merkkeihin ja tavaramerkkeihin on melko matala. Kantajan mukaan edellytetddn
ndin ollen erittdin suurta markkinaosuutta, jotta kuluttajat mieltdisivit sanan
“manpower” tavaramerkiksi. Kantaja katsoo, ettd kyseinen sana ei ylitd asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja ¢ alakohdan muodostamaa "rekisterdinnin estetté”.

Neljanneksi kantaja kiistda sen, ettd sen perusteella, ettd tietyt tavarat ja palvelut ovat
lagjalti tunnettuja, voitaisiin katsoa, ettd muutkin tavarat ja palvelut ovat tillaisia
(riidanalaisen padtoksen 34 kohta). Kantaja vaittdd, ettd tavaramerkki, jolta puuttuu
erottamiskyky tai joka on kuvaileva, on asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 3 kohdan
mukaan julistettava mitéttomaksi ainakin niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joiden
osalta se, ettd tavaramerkki olisi laajalti tunnettu, on jadnyt toteen nayttamétta.

Kantaja katsoo, ettd koska valiintulija on pyrkinyt osoittamaan tavaramerkkinsi laajaan
tunnettuuteen, perustuvan erottamiskyvyn ainoastaan viliaikaisen henkiloston alaa
koskevien palvelujen osalta, mitdttoméksi julistamista koskeva vaatimus on hyviksyt-
tdvd niiden muiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten tavaramerkki on
rekisteroity ja joiden osalta tapahtuvan kiyton osalta viliintulija ei ole esittanyt mitdén
néyttod, siindkin tapauksessa, ettd ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoisi
kyseisen tavaramerkin tulleen erottamiskykyiseksi ensiksi mainittujen palvelujen
osalta.
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Kantaja vaittad viidenneksi, ettd SMHV rikkoi asetuksen N:0 40/94 74 artiklan 1 kohtaa,
kun se ei vaatinut véliintulijaa esittdmaén riittdvda ndytto4 siitd, ettd sen tavaramerkki
on laajalti tunnettu koko yhteison alueella ja ratkaisi asian virheellisesti riittdiméattomien
asiakirjojen perusteella.

Taltd osin kantaja esittdd, ettd valituslautakunta ei noudattanut niitd erottamiskyvyn
saavuttamista koskevia edellytyksid, jotka yhteisojen tuomioistuin vahvisti yhdistetyissa
asioissa C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, 4.5.1999 antamassaan
tuomiossa (Kok. 1999, s. I-2779), koska se otti riidanalaisen padtoksen 27 kohdassa
huomioon ainoastaan liikevaihdon sekd sanomalehdissd ja puhelinluetteloissa
julkaistut mainokset (asia T-402/02, Storck v. SMHV (makeiskéérepaperin muoto),
tuomio 10.11.2004, Kok. 2004, s. II-3849, 82 kohta ja sitd seuraavat kohdat).

Kantajan mukaan valituslautakunta katsoi ilman minkaénlaista néytto4 ja yksityiskoh-
taista arviointia, ettd se asema, joka asianomaisella yhteison tavaramerkin haltijalla on
Yhdistyneessd kuningaskunnassa, joka sitd paitsi sekin herittdd epdilyjd, laajenisi
erittdin todenndkoisesti tulevaisuudessa Irlantiin. Viite, jonka mukaan se, ettd
tavaramerkki on laajalti tunnettu yhdessa valtiossa voisi johtaa siihen, etti siitd tulee
sellainen jossain toisessa valtiossa, sekd se viite, jonka mukaan "vahva maine kooltaan
suuremmassa naapurivaltiossa” voisi olla riittdvdd erottamiskyvyn saavuttamiseksi
muissa valtioissa (kantaja viittaa riidanalaisen pddtoksen 32 ja 33 kohtaan), tekee
kantajan mukaan jdrjenvastaisen siitd kysymyksestd, onko tavaramerkki laajalti
tunnettu olennaisessa osassa yhteisod. Kantaja vaittéd, ettd tallaisessa tapauksessa, jos
ndyttod siitd, ettd tavaramerkki on laajalti tunnettu, on esitetty ainoastaan yhden
jasenvaltion osalta, voitaisiin olettaa, ettd tavaramerkki on laajalti tunnettu myos sen
naapurivaltioissa. Téll4 olisi sité paitsi vaikutuksia myos asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
5 kohdan kannalta. Kantaja katsoo, ettd tunnettuuden "levidmistd” koskeva oletus on
ndin ollen hylattdvd. Kantajan mukaan sama koskee oletusta, jonka mukaan se, ettd
tavaramerkki on laajalti tunnettu, olisi johdettavissa kansallista tavaramerkkia
koskevasta hakemuksesta ilman néyttod siitd, ettd kyseinen tavaramerkki on laajalti
tunnettu (riidanalaisen paitoksen 33 kohta).

Kantaja viittad, ettd valituslautakunta rikkoi edelld mainittua sddant6d myos ottamalla
huomioon mainonnan ainoastaan yhdessd maassa ja toteamalla sitten, ettd laajan
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tunnettuuden toteamiseksi on riittdvds, ettd valiintulijan tavaramerkkid kédytetdadn
kansainvélisesti, ja ettd perustana on aina pidettdvd &idinkieltd (kantaja viittaa
riildanalaisen péadtoksen 32 kohtaan). Kantajan mukaan yhteison tavaramerkin
kansainvilisen kiéyton korostaminen arvioitaessa sitd, onko tavaramerkki laajalti
tunnettu, on kehipaitelmi ja se on jatettivi tutkimatta. "Aidinkielti” koskeva viite on
ristiriidassa riidanalaisen paatoksen 16 kohdan kanssa ainakin Suomea koskevilta osin.
Kantaja viittdd, ettd mainitussa kohdassa todetaan, ettd Ruotsissa, Tanskassa ja
Suomessa sana "manpower” on yksinomaan kuvaileva ja siltd puuttuu erottamiskyky.

Kantajan mukaan valituslautakunta ei ole Yhdistyneen kuningaskunnan osalta
arvioinut, mikd on se prosenttiosuus kohdeyleisostd, joka ymmartda viliintulijan
tavaramerkin yksiloivdin viliintulijan tavaroita ja palveluja. Kantaja katsoo, ettd
SMHV:n olisi pitényt pyytdd puolueettomia lausuntoja kauppakamareilta, teollisuuden
edustajilta ja muilta liike-elamén yhteenliittymiltd sekd tukeutua mielipidetutkimuk-
siin.

Saksan osalta kantaja viittad, ettd valituslautakunnan esittdmé niakemys on ristiriidassa
riildanalaisen péitoksen 16 kohdan kanssa sikili kuin tdssd ndkemyksessd viitataan
mielipidetutkimukseen, jonka mukaan 54 prosenttia henkilostovoimavarojen alalla
tyoskentelevistd henkildistd tuntee tavaramerkin MANPOWER, ja katsotaan tdmén
mielipidetutkimuksen edustavan kohdeyleis6d. Kantajan mukaan mainitussa
péitoksen kohdassa on kyse "kohdeyleison kuuluvista kuluttajista eli tydnantajista
ja véliaikaisista tyontekijoistd sekd henkilGistd, jotka huolehtivat téllaisista tyGsopi-
muksista”, mikd on huomattavasti laajempi kuin “henkildstévoimavarojen alalla
tyoskentelevit henkil6t” (riidanalaisen péatoksen 28 kohta). Kantaja viittdd, ettd
valituslautakunta ei ottanut huomioon sita seikkaa, ettd kohdeyleis66n kuuluu joka
tapauksessa myos viliaikainen henkilosto ja jopa kaikki tyontekijét, tyonantajat ja
koulutuksessa olevat henkil6t, jotka ovat mahdollisia tyonhakijoita. Lisdksi valituslau-
takunta teki sen mukaan virheen, kun se yhdisti yhtéélté tilaston, jonka mukaan 54
prosenttia haastatelluista tunsi kyseisen “tavaramerkin”, ja toisaalta tilaston, jonka
mukaan 70 prosenttia tunnisti sanan "manpower” kuvailevan merkityksen (riidanalai-
sen padtoksen 28 kohta). Kantajan mukaan ndmd prosenttimddrét ja haastatellut
henkil6t eivit ole yhteneviisié eivétka siten vertailukelpoisia.
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SMHYV viittad ensinnékin, ettd asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohdan mukaan, jota
nyt esilld olevaan asiaan on sovellettava, asetuksen N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan b, c tai
d alakohdan vastaisesti rekisterdityé tavaramerkkié ei voida julistaa mitéttoméksi, jos se
on tullut kidyton perusteella erottamiskykyiseksi. SMHV:n mukaan kaikista kieliver-
sioista saksaa lukuun ottamatta ilmenee, etté tillainen tavaramerkin “"vakiintuminen”
voi tapahtua myo0s rekisteréinnin jélkeen.

SMHYV viittda toiseksi, ettd merkityksellisen alueen osalta on todettu, ettd kyseessd
olevan tavaramerkin pitdé tulla kdyton perusteella erottamiskykyiseksi ainoastaan silld
alueella, jossa hylkdysperuste oli olemassa. SMHV:n mukaan kéyton perusteella
saavutettu erottamiskyky on tdmén logiikan mukaisesti osoitettava ainoastaan niiden
tavaroiden ja palvelujen osalta, joita ehdoton hylkédysperuste koskee. SMHV toteaa
valituslautakunnan tutkineen useita véliintulijan tavaramerkin kayttod koskevia
todisteita ja tulleen oikeaan lopputulokseen todetessaan, ettd kyseinen tavaramerkki
oli tullut kayton perusteella erottamiskykyiseksi kyseessd olevissa maissa.

SMHYV viittaa kolmanneksi, ettd tutkiessaan véliintulijan tavaramerkin vakiintumista
valituslautakunta perusti kantansa perusteelliseen ndyttod koskevaan arviointiin.
SMHV katsoo, ettei tdimén ndyton uudelleen arvioiminen ole tarpeen, koska
valituslautakunta viittaa sithen lukuisia kertoja riidanalaisessa paatoksessadn.

Yhdistyneen kuningaskunnan osalta SMHV katsoo, ettd kun otetaan huomioon
vélintulijan sivuliikkeiden madrd (292 liikettd vuonna 2000) ja lukemattomat
lehdistokatsaukset, ei ole epailystd siitd, ettd valiintulijan tavaramerkki oli vakiintunut.
Kun otetaan huomioon ndmai seikat, SMHV:n mukaan ei ollut tarpeen esittdd muita
asiakirjoja tai kauppakamarien riippumattomia lausuntoja.

SMHYV viittdd, ettd kun otetaan huomioon viliintulijan sivuliikkeiden mé&ra (126
liikettd vuonna 1999), vuosittainen liikevaihto ja esitetyt artikkelit, tilanne on yht selvé

II - 2922



118

119

120

POWERSERV PERSONALSERVICE v. SMHV — MANPOWER (MANPOWER)

Saksan osalta. SMHYV korostaa, ettd mielipidemittaukset osoittavat, ettd 54 prosenttia
kohdeyleis66n kuuluvista kuluttajista tuntee tavaramerkin. SMHV:n mukaan kantajan
vdite, jonka mukaan mainitut luvut ovat liian pienid, on paikkansa pitdméton. SMHV
katsoo, ettd kun otetaan huomioon tavaroiden ja palvelujen luonne ja kyseiset erityiset
markkinat, valituslautakunta on perustellusti tutkinut esitettyd nayttod eriytetysti
suhteuttaessaan mainitut luvut niiden kuluttajien lukumaérédn, jotka voivat mieltaa
englannin kielen sanan "manpower” kuvailevaksi. SMHV toteaa, ettd Itdvallan osalta
esitetty néyttd osoittaa viliintulijan tavaramerkin vakiintuneen aseman myos
Itavallassa.

Viliintulija véittdd ensinndkin kdyton perusteella saavutetun erottamiskyvyn arvioi-
miseksi merkityksellisen pdividmadrin osalta lahinng, ettd valituslautakunta tukeutui
perustellusti asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohdan sanamuotoon ja ettd
tavaramerkin kédyton perusteella saavuttamaa erottamiskykyé sovelletaan “taannehti-
vasti” yhteison tavaramerkin rekisteréimistd koskevan hakemuksen tekopdivddn
(etusijapdivéd) eikd siithen pdivddn saakka, jolloin kyseisen tavaramerkin katsotaan
tulleen erottamiskykyiseksi (“oikaistu” etusijapdivd). Viliintulijan mukaan etusija-
paivin “oikaisemista” koskeva periaate ei ole asetuksen N:o 40/94 sanamuodon
mukainen, koska kyseinen sanamuoto ei milldédn tavoin tue titd periaatetta.

Viliintulija véittdd toiseksi esittineensd SMHV:lle huomattavasti néyttoa siitd, ettd se
on kéyttdnyt kyseessd olevaa tavaramerkki pitkddn ja intensiivisesti yhteisossé ja ettd se
on maailmanlaajuisesti markkinajohtaja tilapdistd tyotd koskevien palvelujen markki-
noilla. Viliintulijan mukaan tdma ndytt6 kokonaisuutena arvioituna antaa selvan kuvan
tavaramerkin MANPOWER johtavasta asemasta ja laajasta tunnettuudesta yhteisossé
tilapdistd henkilostod koskevien palvelujen ja henkilostonvalityksen alalla.

Viliintulija véittdd kolmanneksi, ettd sen esittdmi nayttd kattaa kaikki huomioon
otettavat maat ja ettd sen perusteella voidaan, sikéli kuin se on tarpeen, todeta, ettd
viliintulijan tavaramerkki on tullut erottamiskykyiseksi Yhdistyneessd kuningaskun-
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nassa, Irlannissa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Portugalissa, Itdvallassa,
Alankomaissa, Belgiassa, Luxemburgissa, Tanskassa, Ruotsissa, Suomessa ja Kreikassa
asuvien kuluttajien osalta.

Talta osin viliintulija vaittds, ettd lukuisat sen esittdmat asiakirjat sisaltdvat lisaksi
materiaalia, jota se on kéyttényt eri viestintédvilineissd tehdédkseen tavaramerkkinsd
tunnetuksi yhteisossd, kuten esitteitd, lentolehtisid, markkinointi- ja mainosmateriaalia
seka asiakkaille jaettavia mainoslahjoja ja kirjepaperia, johon on painettu yrityksen
tunnistetiedot. Viliintulija vaittad, ettd timd naytto, jonka se on luokitellut maittain,
sisaltdd madrallisia tietoja markkinointi- ja mainosmateriaalin levittdmisesté sekd tdhan
liittyvistd kuluista.

Viliintulija huomauttaa neljanneksi, ettd tutkintavaiheen aikana tutkija kehotti sita
esittdimdin erottamiskyvyn saavuttamista koskevaa néytt6d ainoastaan Yhdistyneen
kuningaskunnan ja Irlannin osalta. Viliintulija on omasta aloitteestaan esittinyt myos
Saksaa koskevaa ndyttod. Muita maita koskevaa néytt6d on esitetty ainoastaan
mitdttomyysmenettelyn yhteydessi. Kun otetaan huomioon, ettd tutkintavaiheen
aikana néyttod esitettiin ainoastaan tiettyjen maiden osalta, mistdén ei voida paitelld,
ettei kyseinen yhteison tavaramerkki olisi jo tullut muissa maissa kdyton perusteella
erottamiskykyiseksi. Viliintulija huomauttaa, ettd tdméntyyppistd asiaa koskevan
ndyton luonteen vuoksi on sitd paitsi aina vaikeaa osoittaa, millainen asema
tavaramerkilld on useita vuosia aiemmin ollut.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

On ensinnidkin todettava, ettd toinen kanneperuste on riidanalaisen péadtoksen
muuttamisen myota tullut merkityksettoméksi siltd osin kuin se koskee viliintulijan
tavaramerkin kayttod Alankomaissa, Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa. Tétd kanne-
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perustetta on siis tutkittava ainoastaan kyseisen tavaramerkin kaytt6d Yhdistyneessé
kuningaskunnassa, Irlannissa, Saksassa ja Itdvallassa koskevilta osin.

Toiseksi kantajan peruste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan
rikkomista, on myo6s hylattavd. Kantaja nimittdin vaittda yhtaalts, ettei valituslauta-
kunta voi viliintulijan esittimédn ndyton perusteella todeta, ettd viliintulijan
tavaramerkkid on kéytetty asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla
tavalla niissd kahdeksassa maassa, joissa kyseinen tavaramerkki valituslautakunnan
mukaan on kuvaileva, ja toisaalta, ettd kun otetaan huomioon mainitun niyton
riittdmattomyys, valituslautakunnan olisi pitdnyt asetuksen N:o 40/94 74 artiklan
1 kohdan mukaisesti vaatia viliintulijaa esittimdén lisdndytt6d tavaramerkkinsd
kaytostd. On todettava, ettd jos asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohdan rikkomista
koskeva ensimmdinen peruste on perusteltu, tdmd riittdd riidanalaisen padtoksen
kumoamiseksi. Vaikka pitdisikin paikkansa viite, jonka mukaan SMHV ei olisi
asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan mukaisesti kehottanut viliintulijaa
esittdimadn lisdd ndyttod tavaramerkkinsa kaytostd, se ei ole kantajan kannalta
epédedullinen eikd kantajalla siten ole intressid vedota siihen.

Kolmanneksi on tarkasteltava kantajan véitettd, jonka mukaan erottamiskykyd, jonka
tavaramerkki, jonka mitéttomaksi julistamista on vaadittu, mahdollisesti on saavut-
tanut kdyton perusteella rekisteroinnin jalkeen, ei voida asetuksen N:0 40/94 51 artiklan
2 kohdan mukaan ottaa huomioon tavaramerkin mitittémaksi julistamista koskevan
hakemuksen hylkdadmiseksi.

Tama vidite on hylattdva. Yhtddltd kantaja ei voi tehokkaasti vedota ainoastaan
asetuksen N:0 40/94 51 artiklan 2 kohdan saksankieliseen versioon véitteidensa tueksi.
Vakiintuneen oikeuskdytdinnon mukaan yhteison oikeutta on nimittdin tulkittava
yhtenéisesti, mistd johtuu, ettd tapauksissa, joissa on epaiilyjd, yhdella kielelld laadittua
versiota tietystd sadnnoksestd ei voida tarkastella erikseen vaan sitd on tulkittava ja

II - 2925



127

128

TUOMIO 15.10.2008 — ASIA T-405/05

sovellettava ottaen huomioon muilla virallisilla kielilla laaditut versiot (asia T-11/02,
Pappas v. komissio, tuomio 16.12.2004, Kok. H. 2004, s. I-A-381 ja 1I-1773, 34 kohta
oikeuskaytintoviittauksineen ja asia T- 392/05, MMT v. komissio, médrédys 11.12.2006,
30 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). On kuitenkin todettava, ettd
suurimmassa osassa muissa kuin saksankielisissd asetuksen N:o 40/94 51 artiklan
2 kohdan kieliversioissa nimenomaisesti viitataan mitéttomaksi julistettavaksi vaaditun
tavaramerkin kéyttoon “rekister6innin jilkeen”.

Toisaalta on huomautettava, ettd jos kyseinen sdénnos olisi ymmairrettavé siten, ettei
siind tarkoiteta mitdttomaksi julistettavaksi vaaditun tavaramerkin kéyttod rekiste-
r6innin jalkeen, koko sdédnnos olisi tarpeeton ja vailla mitddn mieltd. Kuvaileva merkki,
joka on ennen sen rekisterdintid yhteison tavaramerkiksi koskevan hakemuksen
tekopéivdd tullut kdyton seurauksena erottamiskykyiseksi rekisterdintihakemuksen
kattamien tavaroiden tai palvelujen osalta, on rekisteroitivd asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Télla tavoin rekisterdityéd tavaramerkkia ei voida julistaa
mitdttoméksi asetuksen N:0 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla, koska kyse
ei ole tavaramerkistd, joka on “rekisteréity — — 7 artiklan sd@nnosten vastaisesti”.
Asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohta ei siis ole tdssd tapauksessa mitenkéddn
merkityksellinen. Tastd seuraa, ettd 51 artiklan 2 kohta koskee ainoastaan tavara-
merkkejd, jotka on rekisterdity asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b-
d alakohdassa tarkoitettujen hylkdysperusteiden vastaisesti ja jotka olisi pitdnyt julistaa
mitittoméksi asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan nojalla, ellei ensiksi mainittua
sddnnostd olisi. Asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohdan tarkoituksena on
nimenomaan pitdd voimassa rekisterdinnit, jotka koskevat nidistd tavaramerkeisté
niitd tavaramerkkejd, jotka ovat sittemmin eli rekisterdinnin jéilkeen tulleet kédyton
seurauksena erottamiskykyisiksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten ne
on rekisterdity, siitd seikasta huolimatta, ettd rekisterdinti oli sen tekohetkelld
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan vastainen.

Sen kantajan viitteen osalta, joka koskee viliintulijan tavaramerkille annettua etusijaa,
on todettava, ettei riidanalaisessa péadtoksessd ole madritelty etusijapdivdd kyseiselle
tavaramerkille. Asianomaisen tavaramerkin etusijaa koskeva kysymys ei ole merki-
tyksellinen silloin, kun tutkitaan vaatimusta, joka koskee sen julistamista mitattoméksi
ehdottoman hylkédysperusteen nojalla. Vaikka katsottaisiinkin, ettd kyseisen tavara-
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merkin etusijapdivd voi olla ainoastaan sen rekisterdintiin johtaneen hakemuksen
tekopédivdd my6hemmin, pelkdstddn tdma seikka ei ole riittdvd, jotta tavaramerkki
julistettaisiin mitattoméksi. Viliintulijan tavaramerkille annettavaa etusijaa koskeva
kysymys nimittdin on merkityksellinen ainoastaan silloin, kun tdhdn tavaramerkkiin
vedotaan toista tavaramerkkié vastaan tehdyn véitteen tueksi (ks. asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 2 kohdan a ja b alakohta). Nyt esilld olevassa asiassa ei kuitenkaan ole kyse
tillaisesta menettelysta.

Niiden kantajan esittimien véitteiden osalta, joiden mukaan viliintulijan tavaramerkin
kéyttod sen rekisterdinnin jalkeen ei ole néytetty toteen Yhdistyneessd kuningaskun-
nassa, Irlannissa, Saksassa ja Itdvallassa, on palautettava mieliin ensinnékin asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaa koskeva oikeuskdytidnto, jota voidaan soveltaa myos
saman asetuksen 51 artiklan 2 mukaisesti kidyton perusteella saavutettuun erottamis-
kykyyn ja jonka mukaan erottamiskyvyn saavuttaminen tavaramerkin kéyton
perusteella edellyttad, ettd ainakin merkittdva osa kohderyhmaésta tunnistaa kyseisen
tavaramerkin perusteella asianomaiset tavarat tai palvelut tietyn yrityksen tavaroiksi tai
palveluiksi (ks. asia T-230/05, Golf USA v. SMHV (GOLF USA), tuomio 6.3.2007, Kok.
2007, 79 kohta oikeuskéytantoviittauksineen, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

Tutkiessaan, onko tavaramerkki tullut kéyton perusteella erottamiskykyiseksi,
toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava kokonaisuutena kaikki niita seikkoja, jotka
voivat osoittaa, ettd tavaramerkistd on tullut sellainen, ettd sen perusteella voi tunnistaa
asianomaiset tavarat tai palvelut tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi ja siis erottaa
ne muiden yritysten tavaroista ja palveluista. Talt4 osin on otettava huomioon erityisesti
asianomaisella tavaramerkilld varustettujen tavaroiden tai palvelujen markkinaosuus,
tavaramerkin kdyton intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, yrityksen
tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen kéayttamét varat, se, missd laajuudessa asianomai-
sessa kohderyhmaissa tunnistetaan tdméin tavaramerkin perusteella kyseinen tavara
tietyn yrityksen tavaraksi, kauppakamarien, teollisuuden edustajien ja muiden liike-
elamén yhteenliittymien antamat lausunnot sekd mielipidetutkimukset (ks. edelld
129 kohdassa mainittu asia GOLF USA, tuomion 79 kohta oikeuskéytantoviittauk-
sineen).
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Tilanteita, joissa kdyton perusteella saavutettavaa erottamiskykyd koskevan edelly-
tyksen voidaan katsoa téyttyneen, ei néin ollen voida méaritelld yksinomaan yleisten ja
abstraktien tietojen, kuten tiettyjen prosenttiosuuksien perusteella (ks. asia T-141/06,
Glaverbel v. SMHV (lasipinnan kuviointi), tuomio 12.9.2007, 32 kohta oikeuskaytén-
toviittauksineen, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

On huomattava, ettd tavaramerkin erottamiskykyd ja myos tavaramerkin kayton
perusteella saavuttamaa erottamiskykyd on niin ikddn arvioitava suhteessa niihin
tavaroihin ja palveluihin, joita varten tavaramerkin rekisterointid on haettu, ja ottamalla
huomioon se, kuinka kyseessd olevan tavara- tai palveluryhméin tavanomaisesti
valistuneen sekd kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan
oletetaan ymmartévéan asian (ks. asia T-237/01, Alcon v. SMHV - Dr. Robert Winzer
Pharma (BSS), tuomio 5.3.2003, Kok. 2003, s. II-411, 51 kohta oikeuskaytéintoviittauk-
sineen).

Toiseksi on muistutettava, ettd nyt esilld olevassa asiassa valituslautakunta totesi
erityisesti, ettd viliintulija oli esittdnyt runsaasti ndyttéd tavaramerkkinsi kéaytosta
useimpien unioniin kuuluvien maiden osalta. Valituslautakunnan mukaan tdma naytto
riitti osoittamaan, ettd kyseinen tavaramerkki oli mitattomaksi julistamista koskevan
vaatimuksen tekopdivind saavuttanut erottamiskyvyn kyseessé olevalla alueella. Lisdksi
osasta mitattoméksi julistamista koskevan vaatimuksen tekopéivén jéilkeen esitettyd
ndyttod, joka koskee kyseisen vaatimuksen tekopdivad edeltdvéd aikaa, voidaan
valituslautakunnan mukaan tehdd pédtelmid erottamiskyvystda huomioon otettavan
ajanjakson aikana. Valituslautakunta otti lisaksi huomioon sen seikan, ettd viliintulija
on maailmanlaajuisesti toimiva yritys.

Erityisesti Yhdistyneen kuningaskunnan osalta valituslautakunta totesi riidanalaisen
péitoksen 26 kohdassa, etté viliintulija oli esittdnyt naytt64 huomattavasta vuosittai-
sesta liikevaihdosta, joka oli ollut jatkuvassa kasvussa vuosina 1990-1999, sivuliik-
keiden mééarastd, joka oli vuoteen 2000 mennessd noussut 292 liikkeeseen vuoden 1991
162 liikkeestd, mainoskulujen méaérastd ja 9 prosentin suuruisesta markkinaosuudesta
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vuonna 2000 sekd mainosyhteistyoté koskevia asiakirjoja seké lukemattomia lehtileik-
keitd, joista suuri osa oli julkaistu niihin aikoihin, jolloin véliintulijan tavaramerkin
mitdttoméksi julistamista koskeva vaatimus esitettiin. Valituslautakunnan mukaan
tdma nédyttd on vahintddnkin riittdvdd sen toteamiseksi, ettd kyseistd tavaramerkkié
pidetddn Yhdistyneessd kuningaskunnassa paitsi kuvailevana termind myos valiai-
kaisen henkiloston alalla suoritettaviin palveluihin liittyvéna tavaramerkkina.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, ettd kun otetaan huomioon koko
mainittu néytto ja asiakirja-aineisto, valituslautakunta arvioi perustellusti, ettd kayton
perusteella saavutettu erottamiskyky oli tullut Yhdistyneen kuningaskunnan osalta

néytetyksi.

Erityisesti on todettava, ettd viliintulijan sivuliikkeiden lukum&édrd on suuri.
Sivuliikkeiden lukuméérdan sekd viliintulijan tarjoamien tavaroiden ja palvelujen
luonteen perusteella voidaan todeta, ettd viliintulijan yritys oli hyvin nakyva toimija
kyseessd olevilla markkinoilla. Tamén lisdksi liikevaihto, suuri markkinaosuus,
lukemattomat lehtileikkeet sekd muut valituslautakunnan mainitsemat seikat osoit-
tavat riittavélld tavalla véliintulijan tavaramerkin vahvan aseman Yhdistyneessi
kuningaskunnassa.

Kokonaisuutena arvioituna ndmi seikat ovat riittdvid — ilman ettd tarvitaan
kauppakamarien, teollisuuden edustajien tai muiden liike-eldmén yhteenliittymien
antamia lausuntoja taikka ett4 olisi tarpeen viitata mielipidetutkimuksiin, kuten kantaja
vdittdd — sen osoittamiseksi, ettd merkittdvd osa kohderyhmaistd Yhdistyneessa
kuningaskunnassa tunnistaa kyseisen tavaramerkin perusteella asianomaiset tavarat
tai palvelut véliintulijan yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi. Mainitut seikat osoittavat
viliintulijan tavaramerkin kayton intensiivisyyden, keston ja laajan maantieteellisen
kattavuuden Yhdistyneesséd kuningaskunnassa.

Irlannin osalta valituslautakunta totesi riidanalaisen paitoksen 27 kohdassa, ettd
viliintulijan tavaramerkkid oli kdytetty mainitussa maassa tavaramerkkind henkilgs-
torekrytoinnin alalla jo yli 25 vuotta ja etté véliintulijan yrityksen tuottama liikevaihto
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oli jo vuonna 1993 huomattava eli yli 897000 Englannin puntaa ja yli miljoona
Englannin puntaa vuonna 1995. Valituslautakunta totesi lisdksi, ettd viliintulijan
tavaramerkkid oli kdytetty sanomalehdissd ja puhelinluetteloissa julkaistuissa mai-
noksissa. Valituslautakunnan mukaan ei voida sivuuttaa sitd, ettd on erittdin
todenndkoistd, ettd viliintulijan tavaramerkin Yhdistyneessd kuningaskunnassa
nauttima maine ulottuisi osittain myo6s Irlantiin.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo asiakirja-aineiston perusteella, etté
tavaramerkin pitkdaikaisen kdyton Irlannissa ja liikevaihdon sekd sanomalehdissé ja
puhelinluetteloissa julkaistuja mainoksia koskevan nédyton perusteella voidaan
tosiaankin todeta, ettd valituslautakunta ei tehnyt arviointivirhettd, kun se totesi, ettéd
véliintulijan tavaramerkki oli tullut kdyton perusteella erottamiskykyiseksi Irlannissa.
Lisdksi on todettava, ettd nyt késiteltdvi olevassa asiassa kyseessa olevissa olosuhteissa
valituslautakuntaa ei voida moittia siitd, ettei se ottanut huomioon kaikkia edella
108 kohdassa mainitussa asiassa Windsurfing Chiemsee annetun tuomion 51 kohdassa
mainittuja seikkoja.

Saksan ja Itdvallan osalta on katsottava, etté valituslautakunta totesi perustellusti, ettd
vilintulijan tavaramerkki oli tullut kéayton perusteella erottamiskykyiseksi néissd
kahdessa maassa. Yhtddltd valituslautakunta nimittdin arvioi perustellusti, ettd
viliintulijan Saksassa sijaitsevien toimintojen suuren miéréin, sen kyseistd maata
koskevan liikevaihdon, asiakasyritysten — joiden joukossa on monikansallisia yrityksid —
lukumadarén, tavaramerkin tihedn esiintymisen eri sanomalehdissé jopa maanlaajui-
sesti, esitettyjen mainosten sekd markkinointikulujen maérén ja véliintulijan tavara-
merkin kdyton maantieteellisen laajuuden perusteella voidaan todeta, ettd kyseinen
tavaramerkki on tullut kiyton perusteella erottamiskykyiseksi Saksassa.

Toisaalta Itdvallan osalta kaikki ne seikat, joihin valituslautakunta tukeutui, osoittavat
muun muassa viliintulijan tavaramerkin kdyton intensiivisyyden, keston ja maantie-
teellisen laajuuden seki sen kiyton tiheyden ja sddnnoéllisyyden mainonnassa, ja niiden
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perusteella voidaan ndin ollen katsoa, ettd siind tapauksessa, ettd viliintulijan
tavaramerkkid on pidettdvd kuvailevana myds Itdvallassa, se on tullut kéyton
perusteella erottamiskykyiseksi kyseisessd maassa.

On katsottava, ettd kantajan esittdmit viitteet, joiden mukaan kéyton perusteella
saavutettua erottamiskykyd ei ole néytetty niiden luokkiin 9, 16, 41 ja 42 kuuluvien
tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten viliintulijan tavaramerkki on rekisteréity,
eivit muuksi muuta sitd edelld todettua seikkaa, etté valiintulijan tavaramerkki on tullut
kéyton perusteella erottamiskykyiseksi mainituissa neljdssd maassa.

Miti tulee viliintulijan tavaramerkin kéyton perusteella saavuttamaan erottamisky-
kyyn muiden luokkiin 9, 16, 41 ja 42 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta,
valituslautakunta totesi riidanalaisen paitoksen 34 kohdassa muun muassa, ettd
véliintulija kéyttdd suurta osaa kyseisistd tavaroista ja palveluista valiaikaisen
henkiloston vuokraustoiminnan yhteydessa ja ettd koska sanalla “manpower” on
viliaikaista henkilostod koskevien palvelujen osalta toissijainen merkitys, kohdeylei-
s60n kuuluvat kuluttajat mieltévat esimerkiksi kirjan tai konferenssin, jonka nimessé
kyseinen sana esiintyy, viittaukseksi viliintulijaan ja sen palveluihin.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, ettd valituslautakunta totesi perus-
tellusti, ettd viliintulijan tavaramerkin luokkaan 35 kuuluvien palvelujen osalta kdyton
perusteella saavuttaman erottamiskyvyn on katsottava ulottuvan muihin luokkiin
kuuluviin tavaroihin ja palveluihin, joita varten tavaramerkki on rekisterdity.

Kuten riidanalaisen péitoksen 12 kohdasta ilmenee, viliintulijan tavaramerkki on
kuvaileva ainoastaan tiettyjen luokkiin 9, 16, 41 ja 42 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen
osalta. Sana "manpower” voidaan ymmartad kyseisten tavaroiden ja palvelujen sisaltoé
kuvaavaksi ainoastaan niiden rekisterdinnin kattamien tavaroiden ja palvelujen osalta,
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joita kédytetddn tydvoimatoimistopalvelujen yhteydesss, ja kuluttaja, joka yhdistdd ndama
luokkiin 9, 16, 41 ja 42 kuuluvat tavarat ja palvelut tydvoimatoimistopalveluihin ja
palveluihin viliaikaisen henkiloston alalla, voi mieltdd viliintulijan tavaramerkin
kyseisten tavaroiden ja palvelujen alkuperid osoittavaksi viittaukseksi valiintulijaan.

Sen seikan osalta, ettd valituslautakunnan viitetian ottaneen huomioon vaara
pdivimédrd kdyton perusteella saavutetun erottamiskyvyn arvioimisen kannalta
merkityksellisend pdivimadrdand, on todettava, ettd toisin kuin kantaja vaittda,
valituslautakunta otti tosiaankin huomioon mitattomaksi julistamista koskevan
vaatimuksen tekopéivan merkityksellisend pdivéind, jonka suhteen kéyton perusteella
saavutettua erottamiskykyd oli arvioitava (riidanalaisen pédtoksen 22 ja 25 kohta).
Valituslautakunta siis noudatti sitd oikeuskéytint6d, jonka mukaan konkreettinen
pdivimadrd, joka on otettava huomioon tavaramerkin rekisteréinnin jilkeen kéyton
perusteella saavuttaman erottamiskyvyn arvioimiseksi, on mitéttomaksi julistamista
koskevan vaatimuksen tekopéiva (ks. vastaavasti edelld 132 kohdassa mainittu asia BSS,
tuomion 53 kohta). Lisdksi valituslautakunta pystyi ilman ristiriitaisia perusteluja tai
oikeudellista virhettd ottamaan huomioon seikkoja, joiden perusteella, vaikka ne olivat
mitattomaksi julistamista koskevan vaatimuksen tekopdivdd myochdisemmaltd ajalta,
voitiin tehdd johtopaitoksid tilanteesta kyseisend ajankohtana (ks. analogisesti asia
C-192/03 P, Alcon v. SMHV, méiréys 5.10.2004, Kok. 2004, s. I-8993, 41 kohta).

Kaikesta edelld esitetystd ilmenee, ettei valituslautakunta tehnyt arviointivirhettd, kun
se katsoi, ettéd viliintulijan tavaramerkki oli tullut kidyton perusteella erottamiskykyi-
seksi Yhdistyneesséd kuningaskunnassa, Irlannissa, Saksassa ja Itdvallassa. Néin ollen on
todettava, ettd kantajan toinen kanneperuste on kokonaisuudessaan perusteeton.

Kaikista edelld esitetyistd syisté (ks. 94—96 ja 147 kohta) seuraa, ettd kanne on hylattéva.
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Oikeudenkiyntikulut

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjérjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hdvidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hédvinnyt asian ja SMHYV ja
viliintulija ovat vaatineet oikeudenkéyntikulujensa korvaamista, kantaja on velvoitet-
tava korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) SMHV:n neljinnen valituslautakunnan 22.7.2005 tekemid piditostid (asia
R 499/2004-4), joka koskee yhteison tavaramerkin nro 76059 MANPOWER
mitittoméksi julistamista koskevaa vaatimusta, muutetaan siten, ettd
kyseinen tavaramerkki ei kuvaile niitd tavaroita ja palveluja, joita varten se
on rekisteroity, Alankomaissa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa. Pditoksen
pditososaa ei muuteta.
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2) Manpower Inc:n vaatimus edelli mainitun valituslautakunnan péitoksen
muuttamiseksi hylitain muilta osin.

3) Kanne hylitian.

4) Powerserv Personalservice GmbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiynti-
kulut.

Vilaras Dehousse Svéby

Julistettiin Luxemburgissa 15 paivana lokakuuta 2008.

E. Coulon M. Vilaras

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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