02 (GERMANY) v. SMHV (HOMEZONE)
UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto)
10 péivdna helmikuuta 2010*

Asiassa T-344/07,

02 (Germany) GmbH & Co. OHG, kotipaikka Miinchen (Saksa), edustajinaan
asianajajat A. Fottner ja M. Miiller,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamiehenain S. Schiffner,

vastaajana,

jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n neljannen valituslautakunnan
5.7.2007 tekemdstd péadtoksestd (asia R 1583/2006-4), joka koskee hakemusta
sanamerkin Homezone rekister6imiseksi yhteison tavaramerkiksi,

* Oikeudenkayntikieli: saksa.
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UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. W. H. Meij sekd tuomarit
V. Vadapalas ja L. Truchot (esittelevéd tuomari),

kirjaaja: johtava hallintovirkamies J. Palacio Gonzélez,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 10.9.2007 toimitetun
kannekirjelmén,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 21.12.2007 jétetyn
vastauskirjelmin,

ottaen huomioon 18.12.2008 pidetyssé istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja, O2 (Germany) GmbH & Co. OHG, teki 10.10.2005 yhteison tavaramerkistd
20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1),
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sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu yhteison tavaramerkisté 26.2.2009 annetulla
neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009; EUVL L 78, s. 1), nojalla yhteison
tavaramerkkida koskevan hakemuksen sisamarkkinoiden harmonisointivirastolle
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV).

Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, on sanamerkki Homezone.

Tavarat ja palvelut, joita varten rekister6intid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekister6imistd varten koskevaan, 15.6.1957
tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna,
pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 38 ja 42.

Tutkija hylkasi rekisterdintihakemuksen 7.11.2006 tekemailldén péadtokselld asetuksen
N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan ja 2 kohdan (josta on tullut asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta ja 2 kohta) perusteella seuraavien
tavaroiden ja palvelujen osalta:

— luokka 9: 7&dnen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; magneettiset
tietovilineet; tietojenkdsittelylaitteet ja tietokoneet”

— luokka 38: "kaukoviestintd; tietoliikennelaitteiden vuokraus; online-toimintoihin
liittyvien palveluiden tuottaminen, nimittdin kaikenlaisten sanomien ja tietojen
vilittdminen; puhelintiedotuspalvelut, erityisesti suoran puheyhteyden luominen
haettuun liittymédn, puhelinnumeroiden, osoitteiden, faksinumeroiden ilmoitta-
minen; verkon ylldpitdjén, tietojen vilitys- ja palveluntarjoajan palvelut, nimittdin
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kéyttoaikojen vilittdminen ja vuokraus tietoverkkojen ja konetietokantojen kayttod
varten, erityisesti internetissd; tietokoneverkkojen tietokantojen kdyton tarjoa-
minen”

- luokka 42: "insind6ripalvelut; tietokoneohjelmointi; ohjelmointipalvelut; teknisten
lausuntojen antaminen; tekninen neuvonta ja asiantuntijalausuntojen antaminen;
tietojenkdsittelylaitteiden ja tietokoneiden vuokraus; tietoliikennelaitteiden
tekninen projektisuunnittelu ja suunnittelu; verkon ylldpitdjén, tiedonvélittéjén ja
palveluntarjoajan palvelut, nimittdin tietokantojen kéyttoaikojen vilittdminen ja
vuokraus; tutkimukset tietoliikennetekniikan alalla; tietokantaohjelmistojen ajan-
tasaistaminen; tietojen tallentaminen tietokonetietokantoihin; tietokantaohjelmis-
tojen asennus ja huolto; tietopankkien kayttoajan vuokraus”.

Kantaja valitti kyseisestd paatoksestd 1.12.2006.

Neljas valituslautakunta hylkési valituksen 5.7.2007 tekemaéllaén padtokselld (jaljem-
pénd riidanalainen péétos) ja pysytti tutkijan péadtoksen. Valituslautakunta katsoi
ensinndkin, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta esti sanamerkin
Homezone rekisteréinnin. Se katsoi, ettd viimeksi mainittu merkki muodostui
yksinomaan sellaisista merkinndistd, joita voidaan elinkeinotoiminnassa kayttaa
osoittamaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia. Valituslautakunta
totesi tdman jalkeen, ettd haetulla tavaramerkilld ei kyetd erottamaan asianomaisia
tavaroita tai palveluja niiden kaupallisen alkuperén mukaan ja ettd sanamerkiltd, jolla
osoitetaan vilittomasti havaittavissa olevalla tavalla mainittujen tavaroiden tai
palvelujen ominaisuuksia, puuttuu téstd syystd vilttdmattdkin erottamiskyky. Se
tarkensi lopuksi, ettd 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaan perustuvia hylkédysperusteita
ei voitu jattdd soveltamatta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan (josta on tullut
asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohta) perusteella. Valittaja ei ollut toimittanut
todisteita siitd, ettd tavaramerkki on vakiintunut Isossa-Britanniassa ja Irlannissa, joten
hylkéysperusteet olivat tiyttyneet saksankielisten alueiden lisiksi myds englanninkie-
lisilla alueilla.
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Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

- kumoaa riidanalaisen paitoksen

- velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkayntikulut SMHV:ssa kdydystd menet-
telystd aiheutuneet kulut mukaan lukien.

SMHYV vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

- hylkaa kanteen

- velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
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Oikeudellinen arviointi

Unionin yleisessd tuomioistuimessa ensimmdistd kertaa esitettyjen asiakirjojen
tutkittavaksi ottaminen

Kantaja on suullisessa késittelyssa esittényt erilaisia asiakirjoja yhteen unionin yleisen
tuomioistuimen esittdmisté kirjallisista kysymyksistd antamansa vastauksen tueksi.

SMHV:n mukaan ndm4 asiakirjat on esitetty myohéssa.

Koska unionin yleisen tuomioistuimen esittdmiin kysymyksiin vastaaminen ei edellytd
yhdenkdén asiakirjan toimittamista, nditd asiakirjoja, jotka on esitetty ensimmaistd
kertaa unionin yleisessa tuomioistuimessa, ei voida ottaa huomioon. Unionin yleisessé
tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on nimittdin SMHV:n valituslau-
takuntien pdétosten laillisuuden valvonta asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa (josta on
tullut asetuksen N:o 207/2009 65 artikla) tarkoitetulla tavalla, joten unionin yleisen
tuomioistuimen tehtdvdnd ei ole tutkia uudelleen tosiseikkoja niiden asiakirjojen
valossa, jotka esitetddn ensimmaistd kertaa tdssd tuomioistuimessa. Mainitut asiakirjat
on siis jatettdvd huomiotta ilman, ettd on tarpeen tutkia niiden todistusvoimaa (ks.
vastaavasti asia T-346/04, Sadas v. SMHV - LT] Diffusion (ARTHUR ET FELICIE),
tuomio 24.11.2005, Kok, s. II-4891, 19 kohta ja asia T-210/05, Nalocebar v. SMHV —
Limifana y Botella (Limoncello di Capri), tuomio 12.11.2008, 16 kohta oikeuskay-
tantoviittauksineen, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

Asiakysymys

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kolmeen kanneperusteeseen. Se viittdd ensimmaisessi
kanneperusteessa, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan
virheellistd soveltamista, ettd toisin kuin valituslautakunta on paittanyt, sanamerkilla
Homezone ei osoiteta tavaroita ja palveluja, joita varten rekisterdintid on haettu. Se
katsoo toisessa kanneperusteessa, joka koskee asetuksen N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan
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b alakohdan virheellistd soveltamista, ettd valituslautakunta on péaitelldkseen, ettei
merkki ole erottamiskykyinen, nojautunut pelkastaén kyseisen merkin kuvailevuuteen
osoittamatta, ettd siltd puuttuu erottamiskyky. Kantaja vdittdd lopuksi viimeisessd
kanneperusteessa, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan virheellistd
soveltamista, ettd merkki Homezone on erottamiskykyinen sen kéyton perusteella.

Ensimmaiinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c
alakohdan virheellistd soveltamista

— Asianosaisten lausumat

Kantajan mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan perustuvaa
hylkdysperustetta sovelletaan ainoastaan merkkeihin ja merkint6ihin, joilla osoitetaan
suoraan tavaroita ja palveluja. Jotta voidaan viitta4, ettd merkilld osoitetaan tavaroita tai
palveluja, kyseisen osoittamisen on oltava niin selkeéé ja varmaa, ettd kohdeyleiso voi
heti ja ilman lisipohdintoja yhdistdd konkreettisesti ja suoraan kysymyksessa olevat
tavarat ja palvelut sekd haetun merkin merkityksen toisiinsa. Kantajan mukaan on
otettava huomioon se, ettd kohdeyleisd, mukaan lukien asiantuntijat, mieltda tavaroita
ja palveluja erottavat merkit sellaisina kuin ne siitd néyttévat ja ettei se tavallisesti ole
halukas analysoimaan merkin osia voidakseen ymmartéa silld osoitettavan jotakin.

Kantajan mukaan valituslautakunta ei ole esittinyt ndyttod siitd, ettd haettu
tavaramerkki tadyttdd namd edellytykset. Se viittdad, ettei valituslautakunta ole
osoittanut, miltd osin vakiintuneessa englannin tai saksan kielessd sana "homezone”,
joka ei itsessddn merkitse mitéén, on kuvaileva. Kantaja toteaa vield valituslautakunnan
katsoneen virheellisesti, ettd saksankielinen yleis6 ymmartda sanalla "homezone” tai
"home zone” tarkoitettavan kodin aluetta tai ldhialuetta. Se viittdd lopuksi, ettei
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valituslautakunta ole osoittanut, ettd sanan "homezone” ja kyseessi olevien tavaroiden
ja palvelujen tai niiden ominaisuuksien vililld on olemassa suora yhteys.

SMHY toteaa, ettd sanaosalla "homezone” voidaan kuvata kyseessi olevien tavaroiden
ja palvelujen ominaisuuksia. SMHV:n mukaan sanaosalla "homezone” voidaan osoittaa
aluetta, jolla sovelletaan kiintedn verkon hintoihin néhden alennettua hintaa, joka on
yksi luokkaan 38 kuuluvien kaukoviestintdpalvelujen ominaisuuksista. Tamé hintaetu
on my6s merkityksellinen seikka muiden luokkaan 38 kuuluvien palvelujen osalta, joita
tarjotaan tavallisesti kaukoviestintdpalvelun kanssa. Liséksi ne luokkaan 9 kuuluvat
tavarat samoin kuin ne luokkaan 42 kuuluvat palvelut, joita varten rekisterdintid on
haettu, ovat kaukoviestintdpalvelun tarjoamisen kannalta valttdiméattomis. Se, ettd néité
tavaroita ja palveluja voidaan kayttaa kaukoviestintdalan ulkopuolella, ei sulje pois sita,
ettd tdima tekninen toimintaominaisuus eli mahdollisuus kayttad kyseisid tavaroita ja
palveluja luokkaan 38 kuuluvia kaukoviestintdpalveluja varten on ominaisuus, jonka
johdosta merkki Homezone on kyseisid tavaroita kuvaileva. Merkilldi Homezone
voidaan lisdksi ilmoittaa kuluttajalle, ettd kysymyksessé olevat tavarat ja palvelut on
tarkoitettu kéytettdviksi kotona tai ettd mainittuihin palveluihin sovelletaan erityisia
hintoja kodin alueella.

SMHYV katsoo, ettd velvollisuutta tulkita kyseistd sanamerkkid kokonaisvaltaisesti on
noudatettu. Sen mukaan ei myoskéddn ole merkityksellistd pohtia merkin Homezone
muita mahdollisia merkityksid, koska riittds, ettd yksi sen mahdollisista merkityksistd
on niitd palveluja ja tavaroita kuvaileva, joita varten rekisteréintid on haettu.

Se vaittad, ettd merkin kuvailevuuden arvioimisen on perustuttava sellaisen
keskivertokuluttajan ja ammattilaisen nakékulmaan, joka havaitsee kyseiset luokkaan
9 kuuluvat tavarat ja kyseiset luokkiin 38 ja 42 kuuluvat palvelut. Merkin kuvaileva
kaytto saksankieliselld alueella on liséksi todettu luotettavien tietojen perusteella.
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— Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan tavaramerkkejd, jotka
muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinnoistd, joita voidaan
elinkeinotoiminnassa kéyttdd osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua,
madrad, kiyttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd alkuperid, tavaroiden valmis-
tusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen
ominaisuuksia, ei rekisteroida.

Lisaksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdasta seuraa, ettd merkin rekisterointi on
evittdvd, jos merkki on luonteeltaan kuvaileva tai jos silld ei ole erottamiskykyé jonkin
jasenvaltion kielelld, vaikka se olisikin rekisterditdvisséd toisessa jiasenvaltiossa (asia
C-104/00 P, DKV v. SMHYV, tuomio 19.9.2002, Kok., s. I-7561, 40 kohta).

Kun asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa kielletddn téllaisten
merkkien tai merkintéjen rekister6iminen yhteison tavaramerkiksi, silld pyritdan sithen
yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, ettd merkkeja tai merkintoj, joilla kuvaillaan sen
tyyppisten tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksia, joita varten rekister6intia haetaan,
on jokaisen saatava vapaasti kayttad. Talla sadnnokselld estetddn siis se, ettd ainoastaan
yksi yritys saisi kayttda téllaisia merkkeja tai merkintoja sen vuoksi, ettd ne on
rekisterdity tavaramerkiksi (asia C-191/01 P, SMHV v. Wrigley, tuomio 23.10.2003,
Kok., s. 1-12447, 31 kohta ja asia T-207/06, Europig v. SMHV (EUROPIG), tuomio
14.6.2007, Kok, s. 1I-1961, 24 kohta).

Jotta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa voidaan soveltaa, riittaa, etta
ainakin yksi sanamerkin mahdollisista merkityksistd on sellainen, ettd se ilmaisee
asianomaisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuden (asia C-363/99, Koninklijke
KPN Nederland, tuomio 12.2.2004, Kok., s. I-1619, 97 kohta ja asia C-212/07 P,
Indorata-Servicos e Gestdo v. SMHV, maéidrdys 13.2.2008, 35 kohta, ei julkaistu
oikeustapauskokoelmassa; ks. myds analogisesti em. asia SMHV v. Wrigley, tuomion
32 kohta).
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Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamiseksi on tutkittava,
onko ainakin yksi kyseisen merkin mahdollisista merkityksistd sellainen, ettd se
ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuden.

Oikeuskaytdnnon mukaan merkin kuvailevuutta on arvioitava yhtéaltd suhteessa niihin
tavaroihin tai palveluihin, joita varten rekisterdintia haetaan, ja toisaalta suhteessa
sithen, kuinka merkki mielletdén kohderyhmissé (asia T-356/00, DaimlerChrysler v.
SMHV (CARCARD), tuomio 20.3.2002, Kok., s. II-1963, 25 kohta ja asia T-260/03,
Celltech v. SMHV (CELLTECH), tuomio 14.4.2005, Kok., s. II-1215, 28 kohta).

Kuten valituslautakunta on riidanalaisen paitoksen 16 kohdassa huomauttanut, eika
kantaja ole sitéd kiistényt, esilla olevassa asiassa englanninkieliset kuluttajat ja niiden
liséksi myds suurin osa saksankielisistd kuluttajista ymmartavit englanninkielisisté
sanoista muodostuvan ilmaisun "homezone”, koska sana "zone” on olemassa myos
saksan kielessd ja koska sana "home” kuuluu englannin kielen perussanastoon. Néin
ollen on katsottava, ettd kohdeyleiso on englannin- ja saksankielista.

Kyseessd olevat palvelut ja tavarat on tarkoitettu loppukuluttajille ja tdmén lisdksi
tietyiltd osin myds erikoistuneelle yleisolle, joten kohdeyleis6 muodostuu sekd
ammattilaisista ettd tavanomaisesti valistuneista ja kohtuullisen tarkkaavaisista ja
huolellisista loppukuluttajista.

Oikeuskidytdnnostd seuraa haetun tavaramerkin merkityksen osalta, ettd jotta
sellaisesta sanasta tai uudissanasta, joka syntyy eri osien yhdistdmisestd, muodostuvaa
tavaramerkkid voitaisiin pitad asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa
tarkoitetulla tavalla kuvailevana, mahdollinen kuvailevuus on todettava kunkin naiden
osien osalta ja tdmdn lisdksi myds sanan tai uudissanan itsensé osalta (asia T-339/05,
MacLean-Fogg v. SMHV (LOKTHREAD), tuomio 12.6.2007, 30 kohta oikeuskéytan-
toviittauksineen, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
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Tavaramerkki, joka muodostuu sellaisesta uudissanasta tai sanasta, joka puolestaan
muodostuu osista, joista jokainen kuvailee niiden tavaroiden tai palvelujen ominai-
suuksia, joita varten rekisterdintid on haettu, itsekin kuvailee ndiden tavaroiden tai
palvelujen ominaisuuksia asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa
tarkoitetulla tavalla, paitsi jos on olemassa havaittavissa oleva ero yhtailta kyseisen
uudissanan tai sanan ja toisaalta niiden osien, joista kyseinen uudissana tai sana
muodostuuy, pelkdn summan vililld. Tdma edellyttas sitd, ettd sen takia, ettd yhdistelma
on tavanomaisesta poikkeava kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta, kyseinen
uudissana tai sana luo vaikutelman, joka on riittdvin kaukana siitd vaikutelmasta, joka
syntyy kyseisen uudissanan tai sanan muodostavien osien vilittdmien ilmausten
pelkistéd yhdistdmisestd, jolloin uudissana tai sana on enemmin kuin kyseisten osien
summa. Taltd osin on myos olennaista, ettd kyseessé olevaa sanaa analysoidaan ottaen
huomioon soveltuvat sananmuodostus- ja kielioppisdédnnot (ks. em. asia LOK-
THREAD, tuomion 31 kohta oikeuskéyténtoviittauksineen).

Esilld olevassa asiassa merkki Homezone muodostuu kahdesta sanasta "home” ja
”"zone”, jotka on liitetty yhteen siten, ettd niistd muodostuu yksi ainoa sana.

Sana "home” merkitsee englanniksi kotia, asuntoa, kotipaikkaa, kotiseutua, ja se vastaa
saksankielistd sanaa "Heim”. Jalkimma@inen sana "zone”, joka on olemassa myos saksan
kielessd, merkitsee niilla kummallakin kielelld rajattua aluetta tai tilaa. Kumpikin néisté
osista voi siis olla kuvaileva, koska silld on nimenomainen merkitys.

Sana "homezone”, joka muodostuu sanojen "home” ja “zone” yhteenliittimisestd, ei
liséksi ole rakenteeltaan epdtavanomainen. Tdméan tyyppinen yhdistelmé on péinvas-
toin englannin ja saksan kielen kielioppisaéntdjen mukainen. Téstd seuraa, ettd
riidanalaiselle merkille annettavissa oleva merkitys ei eroa siitd merkityksestd, joka
seuraa kyseisen merkin muodostavien kahden sanan yhdistelmisti, joten silld ei voida
luoda siitd vaikutelmasta eroavaa vaikutelmaa, joka syntyy ndiden kahden sanan
vilittdmien ilmausten pelkésta yhdistdmisesta.

Kantaja myontas, ettd kuten valituslautakunta on riidanalaisen paatoksen 16 kohdassa
todennut, sanoilla "home” ja “zone” on englanninkielinen merkitys. Se katsoo
kuitenkin, ettd tdlld ilmaisulla osoitetaan katuja asuinalueella, jolla erilaisia toimia
toteuttamalla painotetaan tiettyd elimédnlaatua ja hyvaa turvallisuutta. Saksan kielessé
ilmaisu voi merkit4 liikenteellisesti rajoitettua aluetta, leikkipaikkana toimivaa katua ja
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asuinaluetta. Sen mukaan valituslautakunta ei ole osoittanut, ettd kyseinen merkki
merkitsee kasitettd "kodin alue” tai "lahialue” tai sanaa, joka osoittaa englanninkieliselle
tai saksankieliselle yleisolle kaukoviestintitavaroita tai -palveluja.

Téltd osin on huomautettava, ettd oikeuskaytinnén mukaan (ks. edelld 21 kohta) riittéa,
ettd yksi kyseisen merkin mahdollisista merkityksistd on sellainen, ettd se ilmaisee
asianomaisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuden, jotta sithen voidaan soveltaa
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa. Edelld 26 ja 27 kohdassa
mainitusta oikeuskédytinnosté seuraa lisdksi, ettd uudissanasta muodostuvan tavara-
merkin rekisterointid koskeva hakemus voidaan hyldts, jos ilmenee, ettd mainittu
merkki on kuvaileva. Kantaja ei siis voi arvostella valituslautakuntaa siité, ettd se on
perustanut arviointinsa riidanalaisen merkin virheelliseen kddnnokseen ja jéttanyt
huomiotta sen ainoan merkityksen, joka sille kantajan mukaan on annettava.

Valituslautakunta ei siis ole tehnyt virhettd paitellessidn kunkin ndiden osien
merkityksen perusteella, ettd yhdelld sanaosan "homezone” mahdollisista merkityksista
tarkoitetaan kodin aluetta tai ldhialuetta.

Koska valituslautakunta on perustellusti ottanut huomioon yhden riidanalaisen merkin
mahdollisista merkityksistd, on huomautettava, ettd téillaisen merkin kuuluminen
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun kiellon alaan
edellyttis, ettd merkin ja kyseessd olevien tavaroiden tai palvelujen vélilla on olemassa
riittdvdn suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleis6 voi heti ja ilman
lisaipohdintoja havaita, ettd kyseessd on tavaroiden tai palvelujen tai niiden jonkin
ominaisuuden kuvailu (asia C-150/02 P, Streamserve v. SMHYV, miéréys 5.2.2004, Kok.,
s. I-1461, 31 kohta; asia T-106/00, Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE), tuomio
27.2.2002, Kok., s. II-723, 40 kohta; asia T-458/05, Tegometall International v. SMHV —
Wuppermann (TEK), tuomio 20.11.2007, Kok., s. I1-4721, 80 kohta ja asia T-304/06,
Reber v. SMHV — Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (Mozart), tuomio 9.7.2008,
Kok., s. II-1927, 90 kohta).
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On tutkittava, onko tilanne timai esilla olevassa asiassa tavaramerkkihakemuksessa
kyseessé olevien tavaroiden ja palvelujen osalta.

-~ Luokkaan 38 kuuluvat kaukoviestintépalvelut

Valituslautakunta on ndiden palvelujen osalta pditellyt sanan "homezone” olevan
kuvaileva kahden erilaisen toteamuksen perusteella.

Se on yhtdaltd riidanalaisen péaédtoksen 17 ja 18 kohdassa huomauttanut, ettd
matkapuhelinpalvelujen tarjoajat tarjoavat tiettyjd néistd palveluista kiintedn puhe-
linverkon puhelujen hintoja vastaavin hinnoin silloin, kun kayttajé on alueella, jonka se
itse on maddritellyt ja josta, kuten tutkijan mainitsemat internetistd otetut esimerkit
osoittavat, tietyt palveluntarjoajat kiyttavit sanaa "homezone” kuvailevasti kyseisten
palvelujen osoittamiseksi sen sijaan, ettd ne kayttaisivat sitd tavaramerkkina.

Valituslautakunta on toisaalta riidanalaisen paitoksen 19 kohdassa katsonut, ettd
kysymykselld siitd, onko haettua merkkia jo kdytetty kuvatun matkapuhelinpalvelun
osoittamiseen, ei ole merkitystd, koska rekisterdintihakemuksen hylkddamiseksi
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella ei ole valttdmétonts,
ettd merkkid kdytetddn todellisuudessa rekisterdintihakemuksen jattamispdivind. Se on
todennut, ettd kyseiselld merkilld voitiin esilld olevassa asiassa sellaisenaan osoittaa
téllaisen palvelun olennaista ominaisuutta eli aluetta, jolla kiinteén verkon puhelujen
hintoja vastaavaa alennettua hintaa sovelletaan.

Kantaja vaittas, ettei valituslautakunta ole todennut, miltd osin sanaa "homezone”
kéytetddn osoittamaan kyseisid palveluja.
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On todettava, ettd edelld 37 kohdassa esitetyin perustein valituslautakunta on
kuvattuaan ensin matkapuhelinpalvelut, joita sanalla "homezone” sen mukaan
osoitetaan, viitannut tutkijan mainitsemiin esimerkkeihin paétellikseen niiden
perusteella, ettd tietyt toimittajat kayttavit kyseistd sanaa kuvailevasti.

Valituslautakunta on tehnyt padtoksensd tiettyjen markkinoilla tarjottavien erityisten
matkapuhelinpalvelujen ominaisuuksien perusteella eikd kaukoviestintipalvelujen,
kun niité tarkastellaan siité riippumatta, tarjotaanko niitd markkinoilla, tavanomaisten
ominaisuuksien perusteella, joten silld oli velvollisuus voidakseen tehdd tekeménsd
ratkaisun osoittaa haetun tavaramerkin kuvailevuus mainittujen matkapuhelinpalve-
lujen kannalta.

Koska valituslautakunta on vain viitannut tutkijan mainitsemiin esimerkkeihin
matkapuhelinmarkkinoilta niita kuitenkaan edes yhteenvedonomaisesti kuvaamatta,
riidanalaisen péadtoksen perusteella ei voida padtelld, ettd tavaramerkki Homezone on
luokkaan 38 kuuluvia televiestintépalveluja kuvaileva.

Tutkija on ndet maininnut kyseiset esimerkit tukeakseen paéttelydén, jolla sen on
tarkoitus osoittaa, ettd koska riidanalaista merkkid kaytettiin jo relevanteilla
markkinoilla tavaroiden ja palvelujen esittimiseksi, se ei ollut erottamiskykyinen.
Niilla ei siis voida tukea asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan
nojautuvaa paéttelyd, joka koskee tavaramerkin kuvailevuutta.

On vield todettava, ettei valituslautakunta selitd sitd, miltd osin mainituilla esimerkeilld
voitaisiin perustella tavaramerkin Homezone kuvailevuus.
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Vaikka lisdksi oletetaan, etté riidanalaisessa padtoksessd kyseessé olevat esimerkit on
mainittu asetuksen N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan virheellista soveltamista
koskevan perusteen tutkinnan yhteydessd, ne muodostuvat internetistd peréisin
olevista artikkeleista, jotka tutkija esittdd luettelomuodossa. Tutkija on ainoastaan
maininnut niiden otsikot ja niiden sivustojen osoitteet, joista ne tulevat, ja lainannut
muutamia lauseita, joiden tarkkaa alkuperai ei ole esitetty, ja mainituissa otsikoissa ja
lauseissa, jotka ovat todennékoisin perdisin kyseisistd artikkeleista, viitataan sanaan
"homezone” tarkentamatta sen enempad kyseisen sanan kykyd osoittaa kyseisid
palveluja.

Lisdksi my6s tutkijan Wikipediasta perdisin olevien tietojen perusteella tekemé
toteamus on hyléttdva sen vuoksi, ettd koska tillainen toteamus nojautuu sellaisesta
internetisséd kayttoon otetusta yhteisesté tietosanakirjasta perdisin olevaan artikkeliin,
jonka sisdltod voidaan muokata jatkuvasti joissakin tapauksissa kenen tahansa kévijian
toimesta jopa anonyymisti, se perustuu epdvarmoihin tietoihin.

Valituslautakunta on vield todennut, ettd valittajan toteuttamat toimet sité vastaan, ettd
sen kilpailijat kayttdvat sanaa "homezone”, eivit ole estdneet sitd, kuten 5.9.2005
annetusta vilitoimimaéréyksestd ilmenee, ettd kyseinen sana on vakiintunut kyseisten
palvelujen itsestddan selviksi nimitykseksi, tarkentamatta kuitenkaan mainitun
médrdyksen, johon se perustaa arviointinsa, merkitystd ja sisdltod sekd kyseisen
madrdyksen ja tdmdn arvioinnin vélistd yhteyttd, mink4 lisdksi arviointi on ilmaistu
pelkkini viitteena.

On lisdttéva, ettd valituslautakunta on nojautunut péittelyssaan sithen paikkansapi-
tdvadn lahtokohtaan, jonka mukaan merkin kuvailevuus ei riipu sen tosiasiallisesta
kaytosta (ks. edelld 38 kohta). Se on kuitenkin vain korostanut, ettd merkki Homezone
on omiaan osoittamaan kuvatun matkapuhelinpalvelun alennettua hinnoittelua
tarkentamatta, miltd osin kyseinen merkki, jonka osalta se oli katsonut, ettd silld
voidaan tarkoittaa kodin aluetta tai ldhialuetta, sisaltd4 viittauksen hinnan késitteeseen
ja silld voidaan tdstd syystd osoittaa kaukoviestintdpalvelua, jolle on ominaista erityinen
hinnoittelumalli.
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Téstd seuraa, ettd valituslautakunta, joka on ottanut asiaan kantaa yksinomaan
tiettyihin markkinoilla tarjottaviin matkapuhelinpalveluihin viitaten, ei ole osoittanut
niiden seikkojen todenperdisyyttd, johon se perustaa pédttelynsé. Se ei nédin tehdessdén
ole osoittanut, ettd tavaramerkilli Homezone voidaan osoittaa luokkaan 38 kuuluvaa
kaukoviestintdpalvelua tai yhtd sen ominaisuutta. Ensimmaéinen kanneperuste on ndin
ollen hyviksyttdva kyseisten palvelujen osalta.

—  Muut luokkaan 38 kuuluvat palvelut

Niiden palvelujen osalta valituslautakunta perustelee kieltidytymisensa rekister6idé
merkki Homezone riidanalaisen péaidtoksen 20 kohdassa seuraavalla tavalla:

"Muut luokan 38 palvelut, joita varten tavaramerkin rekister6intia on haettu, liittyvéit
puhelinpalvelun kéiyttaimiseen kuvattua alennettua hintaa koskevalla vaihtoehdolla ja
tukevat sitd. Puhelinsopimusta tehdessdén palveluntarjoaja antaa usein asiakkaan
kéyttoon tiettyjd laitteita vuokraksi. Nykypdivind matkapuhelinsopimuksen perusteella
on usein mahdollista kdyttdad online-toimintoja. Puhelintiedotuspalvelut ja verkon
yllépitdjén, tiedonvalittdjan ja palveluntarjoajan muut palvelut ovat samalla tavalla osa
sitd tyypillistd kokonaistarjontaa, joka matkapuhelinsopimuksella tavanomaisesti
taataan. Hinnoittelun suunnittelulla, mukaan lukien ’homezone’-vaihtoehdolla, on
valitontd merkitystd myos ndiden palvelujen osalta.”

Valituslautakunta on ottaakseen kantaa siihen, kuvaillaanko tavaramerkilla Homezone
muita luokkaan 38 kuuluvia palveluja, siis viitannut erityisesti puhelintiedotuspalve-
luihin ja verkon ylldpitdjan, tiedonvilittdjan ja palveluntarjoajan muihin palveluihin,
joista eréat liittyvit online-toimintoihin, kyseisten toimijoiden tavanomaisesti ehdot-
tamien matkapuhelimiin liittyvien kokonaistarjousten yhteydessa.
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Téstd perustelusta ilmenee, etté valituslautakunta on paétellyt tavaramerkin Homezone
olevan kuvaileva sen toteamuksen perusteella, ettd kyseiset palvelut on yhdistetty
matkapuhelinpalveluihin, joihin kuuluu niin kutsuttu "homezone”-hinnoitteluvaih-
toehto, koska niitd ehdotetaan samaan aikaan kuin matkapuhelintarjousta, jota niilld
ndin ollen omalta osaltaan laajennetaan.

Kuten edelld 40-49 kohdassa on todettu, valituslautakunta ei kuitenkaan ole
osoittanut, ettd tavaramerkilla Homezone voitaisiin osoittaa luokkaan 38 kuuluvaa
televiestintdpalvelua tai yhtd sen ominaisuuksista. Valituslautakunta ei néin ollen voi
katsoa, etté kyseinen tavaramerkki on kuvaileva my6s muiden luokkaan 38 kuuluvien
palvelujen osalta pelkistddn sen perusteella, ettd kyseiset palvelut liittyvit matkapu-
helinpalveluun, johon kuuluu "homezone”-hinnoitteluvaihtoehto.

Valituslautakunta ei ole my6skédan madritellyt sellaista suoraa ja konkreettista yhteytta,
jonka kohdeyleison voisi muodostaa tavaramerkin Homezone, joka voidaan liittda
ajatukseen maantieteellisestd sijainnista ja joka ei sisdlld mitddn viittausta hinnan
késitteeseen, ja online-toimintoihin liittyvien palvelujen tai puhelintiedotuspalvelujen
vililld. Riidanalaisesta padtoksestd ei myoskadn seuraa, etté tillaisia palveluja voitaisiin
ehdottaa tai tarjota maantieteellisten nakokohtien mukaan maaraytyvid yksityiskoh-
taisia sddntoja noudattaen.

Téstd seuraa, ettei valituslautakunta ole osoittanut, ettd tavaramerkilla Homezone
voidaan osoittaa muita luokkaan 38 kuuluvia palveluja kuin kaukoviestintdpalveluja tai
yhtd niiden ominaisuuksista. Ensimmaiinen kanneperuste on siis hyviksyttdvd ndiden
palvelujen osalta.

- Luokkiin 9 ja 42 kuuluvat tavarat ja palvelut

Luokkaan 9 kuuluvien ”ddnen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteiden,
magneettisten tietovilineiden, tietojenkésittelylaitteiden ja tietokoneiden” osalta
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valituslautakunta toteaa riidanalaisen paitoksen 21 kohdassa, etti tavaramerkin
Homezone rekister6imistd koskeva hakemus on hylédttavd kyseisten tavaroiden
osalta, koska niillda "mahdollistetaan [tavaramerkilld] kuvatun matkapuhelinpalvelun
tarjoaminen”.

Valituslautakunnan mukaan siis syy siihen, etté riidanalaisella merkilld on katsottava
voitavan osoittaa kyseisid luokkaan 9 kuuluvia tavaroita, on se, ettd ndilld tavaroilla
mahdollistetaan kyseiselld merkilld kuvatun matkapuhelinpalvelun toimiminen.

On todettava, ettd kun valituslautakunta on ratkaissut asian ndin, se ei ole noudattanut
vaatimubksia, jotka on esitetty edelld 34 kohdassa mainitussa oikeuskaytdnndssd, jonka
mukaan on niin, ettd merkkid voidaan pitdad kuvailevana silla edellytykselld, ettd
osoitetaan, ettd merkin ja kyseessd olevien tavaroiden tai palvelujen vililld on olemassa
riittdvdn suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleiso voi heti ja ilman
lisipohdintoja havaita, ettd kyseessd on tavaroiden tai palvelujen tai niiden jonkin
ominaisuuden kuvailu.

Kun valituslautakunta toteaa, ettd kyseisilldi luokkaan 9 kuuluvilla tavaroilla
“mahdollistetaan” matkapuhelinpalvelun tarjoaminen, se on kuvaillut mainittujen
tavaroiden ja yhden luokkaan 38 kuuluvan palvelun vilistd toiminnallista yhteytta,
vaikka sen olisi pitdnyt mééritelld sellaisen suoran ja konkreettisen yhteyden
olemassaolo, jonka kohdeyleis6 voisi muodostaa sanan "homezone”, joka voidaan
liittda ajatukseen maantieteellisestd sijainnista, ja kyseisten tavaroiden vilillg, jotka on
tarkoitettu ddnen ja kuvien tallennukseen, siirtoon ja toistoon seka tietojenkasittelyyn.

Kyseisten tavaroiden kyky mahdollistaa sellaisen matkapuhelinpalvelun toimiminen,
jolle on ominaista kyseisen palvelun kéyttdjan sijaintiin perustuva hinnoittelu, ei
kuitenkaan ole omiaan osoittamaan, vaikka se oletettaisiin toteenndytetyksi, etté
merkki Homezone, joka ei myoskadn merkitykseltdan liity milldédn tavalla hinnan
késitteeseen, on tillaisia tavaroita tai tiettyjd niiden ominaisuuksia kuvaileva.
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Téstd seuraa, ettei valituslautakunta ole osoittanut, ettd tavaramerkilla Homezone
voidaan tarkoittaa kyseisid luokkaan 9 kuuluvia tavaroita tai jotakin niiden
ominaisuuksista. Ensimmadinen kanneperuste on siis hyviksyttavéd nédiden tavaroiden
osalta.

Valituslautakunta on huomauttanut, etti toteamus, jonka mukaan kyseiset luokkaan 9
kuuluvat tavarat mahdollistavat matkapuhelinpalvelun tarjoamisen, on patevd myos
luokkaan 42 kuuluvien palvelujen osalta, joiden osalta on esitetty viitteitd.

Se toteaa vield, ettd "insinooripalvelut; tietokoneohjelmointi, ohjelmointipalvelut,
teknisten lausuntojen antaminen, tekninen neuvoston ja asiantuntijalausuntojen
antaminen, tietojenkasittelylaitteiden ja tietokoneiden vuokraus, tietoliikennelait-
teiden tekninen projektisuunnittelu ja suunnittelu”, jotka kuuluvat luokkaan 42, "on
tarkoitettu asianmukaisen teknologian kéyttoon antamiseen”.

Valituslautakunta on lopuksi katsonut, ettd “verkon ylldpitéjin, tiedonvilittdjan ja
palveluntarjoajan palvelut, nimittdin tietokantojen kéyttoaikojen vilittdiminen ja
vuokraus; tutkimukset tietoliikennetekniikan alalla; tietokantaohjelmistojen ajanta-
saistaminen; tietojen tallentaminen tietokonetietokantoihin; tietokantaohjelmistojen
pdivittdminen; tietokantaohjelmistojen asennus ja huolto; tietopankkien kayttoajan
vuokraus” ovat “tarpeen palveluparametrien (esimerkiksi kayttdjan médrittiman
kotialueen sijainti ja laajuus) ja puhelinlaskun kannalta tarpeellisten yhteystietojen
kerdamiseksi ja kasittelemiseksi”.

On korostettava, ettd néilla perusteluilla ei méaritellé sellaisen suoran ja konkreettisen
yhteyden olemassaoloa, jonka kohdeyleis6 voisi muodostaa sanan "homezone”, kun se
ymmaérretddn kodin alueena tai lihialueena, ja kyseisten palvelujen valilla.
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Yhtaaltd perustelu, jonka mukaan luokkaan 42 kuuluvilla palveluilla “mahdollistetaan
[tavaramerkilld] kuvatun matkapuhelinpalvelun tarjoaminen”, on samalla tavalla
riittdméton kuin edelld 58 ja 59 kohdassa esitetyt perustelut kyseisten luokkaan 9
kuuluvien tavaroiden osalta. Merkkid Homezone ei siis voida pitdd kyseisid luokkaan
42 kuuluvia palveluja tai joitakin niiden ominaisuuksia kuvailevana sen perusteella, etté
téllaisilla palveluilla voidaan mahdollistaa sellaisen matkapuhelinpalvelun toimiminen,
jolle on ominaista kyseisen palvelun kéyttdjén sijaintiin perustuva hinnoittelu, vaikka se
oletettaisiin toteenndytetyksi.

Kullekin kyseisten luokkaan 42 kuuluvien palvelujen ryhmaille ominainen teknologia
annetaan edelld 59 kohdassa kuvatun matkapuhelinpalvelun kéyttoon, ja yleiselld ja
abstraktilla viittauksella tallaiseen yksiloiméttomien teknologioiden kéytt66n antami-
seen ei voida osoittaa, jollei ole olemassa seikkoja, joilla voidaan maiéritellda merkin
Homezone ja kyseisten palvelujen vililld oleva yhteys, ettd kyseinen merkki on
mainittuja palveluja tai yhtd niiden ominaisuutta kuvaileva.

Lopuksi on todettava, ettd sen lisdksi, ettd perustelulla, jonka mukaan kyseiset muut
palvelut ovat “tarpeellisia palveluparametrien (esimerkiksi kéyttdjdn méérittiman
kotialueen sijainti ja laajuus) ja puhelinlaskun kannalta tarpeellisten yhteystietojen
kerdamiseksi ja késittelemiseksi”, ei voida selvittdd kunkin kyseisten palvelujen ryhmén
osalta sitd, miltd osin ndmid palvelut ovat tarpeellisia matkapuhelinpalvelun para-
metrien ja puhelinlaskun kannalta tarpeellisten yhteystietojen kerddmiseksi ja
kasittelemiseksi maantieteellisen sijainnin ja kayttdjin kotialueen laajuuden osalta,
silld ei voida my6skaén osoittaa merkin Homezone olevan tillaisia palveluja tai joitakin
niiden ominaisuuksia kuvaileva. Kyseisestd perustelusta ei ilmene, ettd kohdeyleiso
ymmaértdd heti ja ilman lisdépohdintoja merkin Homezone yhden ndiden palvelujen
ominaisuuden kuvaukseksi.

Tasta seuraa, etti valituslautakunta ei ole osoittanut, etti tavaramerkilla Homezone
voitaisiin osoittaa kyseisid luokkaan 42 kuuluvia palveluja tai yhté niiden ominaisuuk-
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sista. Ensimmadinen kanneperuste on tdmén johdosta hyviksyttavd nédiden palvelujen
osalta ja siis kaikkien niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten rekisterdintia
on haettu.

Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
virheellistd soveltamista

— Asianosaisten lausumat

Kantajan mukaan valituslautakunta pédttelee, ettd merkki Homezone ei ole
erottamiskykyinen, pelkdstddn sen viitetyn kuvailevuuden perusteella, ja koska
kuvailevuutta ei ole ndytetty toteen, néin ei ole tehty myoskéén asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa sdddetyn ehdottoman hylkédysperusteen osalta.

Se viittaa lisdksi, ettd valituslautakunta on jattdnyt vastaamatta useisiin sen véitteisiin.

SMHYV toteaa puolestaan, etté kyseisen merkin erottamiskyvyn puuttuminen perustuu
sen kuvailevuuden toteamiseen, joten valituslautakunta ei ollut velvollinen esittdméén
muita syitd, joiden vuoksi se katsoi, ettd kyseinen merkki ei ollut erottamiskykyinen. Se
huomauttaa vield, ettd kyseinen merkki ei ole ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan
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omaperdinen siten, ettd silld voitaisiin erottaa kantajan tavarat ja palvelut muiden
yritysten tavaroista ja palveluista kohdeyleison keskuudessa.

— Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkejd, joilta
puuttuu erottamiskyky, ei rekistertida.

Aluksi on huomautettava vakiintuneesta oikeuskdytdnnostd ilmenevin, etté jokainen
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa mainittu rekisterdintieste on itsendinen
verrattuna muihin rekisterdintiesteisiin ja jokaista niistd on tarkasteltava erikseen
(yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v. SMHYV, tuomio 29.4.2004, Kok.,
s. -5089, 45 kohta oikeuskéytantoviittauksineen).

Unionin tuomioistuin on myo6s tdsmentényt, ettd kyseisid rekisterointiesteitd on
tulkittava ottaen huomioon se yleinen etu, joka on kulloisenkin esteen tausta-
ajatuksena. Kutakin téllaista estettd tutkittaessa huomioon otettu yleinen etu voi, ja sen
jopa tdytyy, heijastaa eri ndkokulmia aina kyseisen esteen syyn mukaisesti (em.
yhdistetyt asiat Henkel v. SMHYV, tuomion 45 ja 46 kohta).
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Téltéd osin on huomautettava, ettd asetuksen N:040/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
taustalla oleva yleinen etu on ilmiselvdsti sama kuin tavaramerkin keskeinen tehtévi,
joka on taata kuluttajalle tai loppukayttdjélle, ettd tavaramerkilld varustetulla tavaralla
tai palvelulla on tietty alkuperd, jolloin kuluttaja tai loppukéyttédja voi tavaramerkin
perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa tavaran tai palvelun muista tavaroista ja
palveluista, joilla on toinen alkuperd (asia C-329/02 P, SAT.1 v. SMHYV, tuomio
16.9.2004, Kok., s. I-8317, 23 ja 27 kohta; asia C-37/03 P, BioID v. SMHYV, tuomio
15.9.2005, Kok., s. I-7975, 60 kohta ja asia C-304/06 P, Eurohypo v. SMHYV, tuomio
8.5.2008, Kok., s. I-3297, 56 kohta).

Esilli olevassa asiassa valituslautakunta on riidanalaisen péaitoksen 24 kohdassa
todennut, ettd riidanalaisen tavaramerkin rekisteréintia koskeva hakemus oli hylattava
silla perusteella, ettei mainitulla tavaramerkilld voida erottaa kyseisid tavaroita ja
palveluja niiden kaupallisen alkuperin mukaan, koska tavaramerkilld osoitetaan
suoraan ymmarrettivélld tavalla kyseisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia.

Valituslautakunta on siis tarkastellut sanan "homezone” erottamiskykyé siten, ettd se on
arvioinut ainoastaan sen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa
tarkoitettua kuvailevuutta, eiké riidanalaisessa paatoksessi ole tutkittu nimenomaisesti
saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa sdddettya hylkaysperustetta.

Valituslautakunta on arvioinut tavaramerkkia Homezone jattamalld erityisesti
ottamatta huomioon sen yleisen edun, jota asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdalla pyritdén nimenomaisesti suojaamaan ja joka on taata tavaramerkilld
varustetun tavaran tai palvelun tietty alkupera.
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Koska lisdksi valituslautakunta ei ole osoittanut sanan "homezone” kuvailevuutta
minkédn kyseisten luokkiin 9, 38 ja 42 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta, se ei
missddn tapauksessa voinut pddtelld tdmidn perusteella, ettei kyseinen sana ollut
erottamiskykyinen.

Tastd seuraa, etta valituslautakunta ei ole osoittanut, ettei tavaramerkki Homezone ole
erottamiskykyinen kyseisten luokkiin 9, 38 ja 42 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen
osalta. Toinen kanneperuste on néin ollen hyvéiksyttava.

Koska valituslautakunta ei ole osoittanut, ettd tavaramerkki Homezone on kuvaileva ja
ettd se ei ole erottamiskykyinen niihin tavaroihin ja palveluihin ndhden, joita varten
rekisterdintid haettiin, riidanalainen pdités on kumottava, eikd ole tarpeen tutkia
kolmatta kanneperustetta, jonka mukaan valituslautakunta on soveltanut virheellisesti
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaa, joka koskee kuvailevan tavaramerkin tai
sellaisen tavaramerkin, joka ei ole erottamiskykyinen, erottamiskykyiseksi tulemista
sen kiyton jélkeen.

Oikeudenkiyntikulut

Tyojarjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka hédvidd asian,
velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut.
Kantaja on nyt esilld olevassa asiassa vaatinut, ettd SMHV velvoitetaan korvaamaan
oikeudenkdyntikulut téssd oikeusasteessa. Koska SMHV on héavinnyt asian, kantajan
vaatimukset on siis hyviksyttdvd ja SMHV velvoitettava korvaamaan kantajan
oikeudenkdyntikulut unionin yleisessi tuomioistuimessa.
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Kantaja on lisdksi vaatinut, ettd SMHYV velvoitetaan korvaamaan ne kulut, jotka sille on
aiheutunut SMHV:ssi kiydystd hallinnollisesta menettelystd. Taltd osin on huomau-
tettava, ettd tyojérjestyksen 136 artiklan 2 kohdan mukaan asianosaisille valituslauta-
kuntakasittelystd aiheutuneet valttaméattomét kustannukset katsotaan korvattaviksi
oikeudenkdyntikuluiksi. Tdma ei kuitenkaan koske viiteosastossa kdydystd menette-
lystd syntyneita kustannuksia. Néin ollen kantajan vaatimus asian hdvinneen SMHV:n
velvoittamisesta korvaamaan SMHV:ssi kéydysté hallinnollisesta menettelystéi aiheu-
tuneet oikeudenkéyntikulut voidaan hyviksya vain kantajalle valituslautakuntakésitte-
lystéd aiheutuneiden vélttaiméttomien oikeudenkayntikulujen osalta.

Niilld perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)
neljinnen valituslautakunnan 5.7.2007 tekemi piditos (asia R 1583/2006-4)
kumotaan.
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2) SMHYV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Meij Vadapalas Truchot

Julistettiin Luxemburgissa 10 péivand helmikuuta 2010.

Allekirjoitukset
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