MAARAYS 2.12.2009 — ASIA C-553/08 P
UNIONIN TUOMIOISTUIMEN MAARAYS (kahdeksas jaosto)

2 pédivéand joulukuuta 2009 *

Asiassa C-553/08 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussidnnén 56 artiklaan
perustuvasta valituksesta, joka on pantu vireille 15.12.2008,

Powerserv Personalservice GmbH, kotipaikka Sankt Polten (Itdvalta), edustajanaan
Rechtsanwaltin B. Kuchar,

valittajana,

ja jossa valittajan vastapuolena ja muuna osapuolena ovat

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

vastaajana ensimmadisessd oikeusasteessa,

* Oikeudenkayntikieli: saksa.
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POWERSERV PERSONALSERVICE v. SMHV

Manpower Inc, kotipaikka Milwaukee (Yhdysvallat), edustajanaan barrister A. Bryson
solicitor R. Mosconan valtuuttamana,

viliintulijana ensimmaéisessé oikeusasteessa,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (kahdeksas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja C. Toader sekd tuomarit
C. W. A. Timmermans ja P. Karis (esittelevd tuomari),

julkisasiamies: J. Mazék,
kirjaaja: R. Grass,

kuultuaan julkisasiamiesta,

on antanut seuraavan

madrdyksen

Powerserv Personalservice GmbH (jdljempénd Powerserv) on vaatinut valituksessaan
yhteis6jen tuomioistuinta kumoamaan Euroopan yhteisojen ensimmdisen oikeusas-
teen tuomioistuimen asiassa T-405/05, Powerserv Personalservice v. SMHV -
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Manpower (MANPOWER), 15.10.2008 antaman tuomion (Kok., s. II-2883 jdljempénéa
valituksenalainen tuomio), jolla kyseinen tuomioistuin hylkési kanteen, jolla vaadittiin
sisdimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljénnen
valituslautakunnan 22.7.2005 tekemin padtoksen (asia R 499/2004-4; jaljempéani
riidanalainen pa&tos) kumoamista.

Asiaa koskevat oikeussaiannot

Yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94
(EYVL 1994, L 11, s. 1) 7 artiklassa, jonka otsikko oli "Ehdottomat hylkéysperusteet”,
sdddettiin seuraavaa:

”1. Seuraavia merkkeji ei rekisteroida:

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky

c) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkin-
noistd, joita voidaan elinkeinotoiminnassa kéyttdd osoittamaan tavaroiden tai
palvelujen lajia, laatua, mddrdd, kayttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd
alkuperéd, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa
taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia
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2. Edella 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteroinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan
osassa yhteisod.

3. Edelld 1 kohdan b, c ja d alakohtaa ei sovelleta, jos tavaramerkki on kaytossa tullut
erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joille rekisterdintia
haetaan.”

Saman asetuksen 51 artiklan, jonka otsikko oli "Ehdottomat mitdttémyysperusteet”, 1
ja 2 kohdassa séddettiin seuraavaa:

”1. Yhteison tavaramerkki julistetaan mitattoméksi virastolle tehdylld vaatimuksella tai
loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella, jos

a) yhteison tavaramerkki on rekisteréity 5 artiklan tai 7 artiklan sdédnndsten vastaisesti

b) hakija on jattanyt tavaramerkkiéd koskevan hakemuksen vilpillisessé mielessa.

2. Jos yhteison tavaramerkki on rekisteroity 7 artiklan 1 kohdan b, c tai d alakohdan
vastaisesti, sitd ei kuitenkaan voida julistaa mitdttoméksi, jos se on rekisteréinnin
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jalkeen kayton seurauksena tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden ja palvelujen
osalta, joita varten se on rekisteroity.”

Saman asetuksen 74 artiklan, jonka otsikko oli "Tosiseikkojen tutkiminen viran
puolesta”, 1 kohdassa sdéddettiin seuraavaa:

"Menettelyssd virasto tutkii tosiseikat viran puolesta; rekisterdinnin hylkddmisen
suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssd tutkimus rajataan seikkoihin, joihin
osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittdmiin vaatimuksiin.”

Asetus N:o 40/94 kumottiin yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annetulla neuvoston
asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1), joka tuli voimaan 13.4.2009. Kun
otetaan huomioon esilld olevan asian tosiseikkojen tapahtumishetki, tdhédn asiaan
kuitenkin sovelletaan edelleen asetusta N:o 40/94.

Piaiasian tosiseikat

Manpower Inc -niminen yhtié (jdljempénd Manpower) teki 26.3.1996 hakemuksen
sanamerkin MANPOWER rekister6imiseksi yhteison tavaramerkiksi tavaroille ja
palveluille, jotka kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta tavara-
merkkien rekister6imistd varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen,

I-11368



POWERSERV PERSONALSERVICE v. SMHV

sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9,
16, 35, 41 ja 42, ja jotka vastaavat asianomaisten luokkien osalta seuraavia kuvauksia:

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; kisikirjat; kayttéohjeet; lehdet;
painetut julkaisut; piirtoheitinkalvot; opetusmateriaalit; neuvontamateriaalit;
kaikkien edelld mainittujen tavaroiden osat ja tarvikkeet”

luokkaan 35 kuuluvat "tydvoimatoimistot; palvelut viliaikaisen henkiloston alalla”

luokkaan 41 kuuluvat "konferenssien ja seminaarien jirjestiminen ja ohjaaminen;
elokuvaprojektoreiden ja -vilineiden vuokraus; videotallenteiden, danitallenteiden
ja elokuvien vuokraus; nayttelyiden jarjestiminen; video- ja @dninauhojen tuotanto;
koulutus-, neuvonta-, opetus- ja valmennuspalvelut, kaikki liittyvdt toimisto-,
teollisuus-, kuljetus- ja teknisen alan henkil6ston kouluttamiseen ja arviointiin;
tiedotus- ja neuvontapalvelut; kaikki liittyvit edelld mainittuun”

luokkaan 42 kuuluvat “ammattimainen neuvonta ja asiantuntijapalvelut, kaikki
liittyen henkilokohtaiseen ammatinvalintaan ja ammatinvalinnanohjaukseen,
persoonallisuustestit, psykologiset testit ja uraneuvonta; persoonallisuus- ja
psykologiset testauspalvelut; yksiloiden testaus tyotaitojen méérittelemiseksi;
ammatinvalintaan liittyvét psykologiset palvelut; tietokoneohjelmistojen suunnit-
telu ja kehittdminen; ihmisvoimavarojen arviointiin, kehittdmiseen ja soveltami-
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seen liittyvdt neuvontapalvelut; tilapdismajoitus; tieto- ja neuvontapalvelut ja
kertomusten tekeminen, kaikki liittyen edelld mainittuun; pitopalvelu”.

Rekisterointihakemus hyléttiin ensin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c
alakohdan perusteella mutta, kun otettiin huomioon tavaramerkin haltijan esittdmat
todisteet sen osoittamiseksi, ettd kyseinen tavaramerkki oli tullut kiayton perusteella
erottamiskykyiseksi, kyseinen tavaramerkki rekisteréitiin lopulta 13.1.2000 ja julkais-
tiin 28.2.2000 ilmestyneessd Yhteison tavaramerkkilehdessa.

Powerserv teki 27.10.2000 tavaramerkin mitattoméksi julistamista koskevan vaati-
muksen asetuksen N:0 40/94 51 artiklan 1 kohdan nojalla silld perusteella, ettd kyseinen
tavaramerkki oli rekisterdity saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja
3 kohdan vastaisesti ja asiakirjat, jotka oli esitetty sen viitteen tukemiseksi, jonka
mukaan tavaramerkistd oli tullut kdyton perusteella erottamiskykyinen, eivit
osoittaneet, ettd kyseinen tavaramerkki olisi saavuttanut télld tavoin erottamiskyvyn
kaikissa merkittavissd osissa Euroopan yhteisoa.

Kyseinen vaatimus hyléttiin 29.4.2004 tehdylla SMHV:n mitédttémyysosaston paatok-
selld. Mitattomyysosasto katsoi, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c
alakohtaan perustuvaa rekisterdinnin hylkaysperustetta sovellettiin ainoastaan niissa
jasenvaltioissa, joiden virallinen kieli on englanti, eli Ison-Britannian ja Pohjois-
Irlannin yhdistyneessd kuningaskunnassa seké Irlannissa, silld sana "manpower” on
kuvaileva ainoastaan englannin kielessd, minka vuoksi kuluttajat muissa jasenvaltioissa
eivit mielld kyseistd tavaramerkkid kuvailevaksi. Yhdistyneen kuningaskunnan ja
Irlannin osalta mitdttomyysosasto katsoi Manpowerin kuitenkin osoittaneen, ettd
kyseinen tavaramerkki oli tullut kdyton perusteella erottamiskykyiseksi. Mitattomyys-
osasto otti tdmén péadtelmén tehdessddn huomioon myo6s tavaramerkin rekisteroi-
mishetken jdlkeista aikaa koskevan ndyton.
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SMHV:n neljés valituslautakunta hylkési 22.7.2005 kyseisestd pédtoksestd tehdyn
valituksen. Valituslautakunta katsoi, ettd tavaramerkin rekisterdinti oli hylattiva
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella, koska kyseinen
tavaramerkki oli kuvaileva kahdeksassa jasenvaltiossa, eli Yhdistyneessé kuningaskun-
nassa, Irlannissa, Saksassa, Itdvallassa, Alankomaissa, Ruotsissa, Suomessa ja
Tanskassa. Valituslautakunta kuitenkin myonsi, ettd kyseinen tavaramerkki oli
mitattomaksi julistamista koskevan vaatimuksen tekohetkelld tullut kyseisen asetuksen
51 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla kdyton perusteella erottamiskykyiseksi
mainituissa kahdeksassa jiasenvaltiossa. Valituslautakunta totesi liséksi, ettd kohde-
yleiso koostui viliaikaisen henkiloston mahdollisista tydnantajista ja véliaikaisia toita
tekevistd henkiloista.

Kanne ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

Powerserv vaati riidanalaisen pédtoksen kumoamista 14.11.2005 ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuimessa nostamallaan kanteella ja vetosi osittaisen perusteista
luopumisen jilkeen kahteen kanneperusteeseen. Ensimmaéinen kanneperuste koski
asetuksen N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan virheellistéd soveltamista silld
perusteella, ettd kyseinen rekisterdity tavaramerkki ei Powerservin mukaan ollut
erottamiskykyinen ja se kuvaili tavaroita ja palveluja, joita varten se oli rekisterdity,
koko yhteisossé eli myOs niissd jasenvaltioissa, joiden osalta valituslautakunta katsoi,
ettei tavaramerkki ollut kuvaileva. Toinen kanneperuste koski saman asetuksen
51 artiklan 2 kohdan ja 74 artiklan 1 kohdan virheellistd soveltamista.

Manpower tuli mukaan oikeudenkdyntiin viliintulijana ja vaati ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuinta muuttamaan riidanalaista padtostd siten, ettd siind
todettaisiin, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta ei ole esteeni
tavaramerkin MANPOWER rekisteroimiselle, koska kyseinen tavaramerkki ei ole
kuvaileva yhdessékédn riidanalaisessa paatoksessa tarkoitetuista kahdeksasta jasenval-
tiosta, eli Tanskan kuningaskunnassa, Saksan liittotasavallassa, Irlannissa, Alanko-
maiden kuningaskunnassa, Itdvallan tasavallassa, Ruotsin kuningaskunnassa, Suomen
tasavallassa ja Yhdistyneessd kuningaskunnassa.
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Todettuaan valituksenalaisen tuomion 56 kohdassa, ettd tavaramerkin véitettyd
kuvailevuutta on arvioitava tutkimalla, voidaanko sanalla "manpower” kohdeyleison
nikokulmasta katsottuna normaalissa kéytossd joko suoraan tai tavaran tai palvelun
oleellinen ominaisuus mainitsemalla kuvailla kyseisen tavaramerkin rekisteréinnin
kattamia tavaroita tai palveluja, ja saman tuomion 57 kohdassa, ettd kohdeyleiso
koostuu koko tyodikiisestd viestostd, ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi
saman tuomion 58 kohdassa, ettd valituslautakunta totesi perustellusti, ettd
Yhdistyneesséd kuningaskunnassa ja Irlannissa kyseinen sana kuvailee tydvoimatoimis-
topalveluja ja palveluja viliaikaisen henkiloston alalla.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin myonsi lisdksi valituksenalaisen tuomion
66 kohdassa, ettd kahdessa viimeksi mainitussa jdsenvaltiossa sana “manpower”
kuvailee suurinta osaa kyseisen tavaramerkin rekister6innin kattamista luokkiin 9, 16,
41 ja 42 kuuluvista tavaroista ja palveluista.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 79 ja
80 kohdassa, etti lisdksi sana "manpower” kuvailee saman tavaramerkin rekister6innin
kattamia kaikkia tavaroita ja palveluja Saksassa ja Itdvallassa.

Valituksenalaisen tuomion 89 kohdassa ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin sité
vastoin totesi, ettd sen lisdksi, ettd valituslautakunta ei ollut ottanut huomioon
kohdeyleis6d kokonaisuudessaan, se ei myoskddn ollut osoittanut, ettd englantia
kaytetddn, vaikka vain pelkkénd vaihtoehtona kansalliselle kielelle, viestittdessd siihen
kohdeyleis66n kuuluville henkiléille, jonka se otti huomioon. Tamén jédlkeen kyseinen
tuomioistuin totesi saman tuomion 90 kohdassa, ettd wvalituslautakunta teki
arviointivirheen, kun se katsoi, ettd kyseinen tavaramerkki kuvaili rekister6innin
kattamia tavaroita ja palveluja Alankomaissa, Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa.

Ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi kuitenkin, ettd valituslautakunta totesi
perustellusti, ettei kyseinen rekisteroity tavaramerkki ollut kuvaileva muissa yhteison
ei-englanninkielisissd jasenvaltioissa.
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Naissd olosuhteissa ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin muutti kyseisen tuomion
94 kohdassa riidanalaista paitostéd siten, ettd viliintulijan tavaramerkki ei kuvaile
Alankomaissa, Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa niité tavaroita ja palveluja, joita varten
se on rekisterdity, ja hyviksyi siten Manpowerin esittdméan vaatimuksen osittain. Nédin
ollen ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin hylkdsi Powerservin ensimmadisen
kanneperusteen perusteettomana.

Powerservin toisen kanneperusteen osalta ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin
ensinnékin totesi valituksenalaisen tuomion 123 kohdassa, ettd kyseinen kanneperuste
oli riidanalaisen pddtoksen muuttamisen myota tullut merkityksettomaksi siltd osin
kuin se koskee kyseisen tavaramerkin kiyttod Alankomaissa, Ruotsissa, Tanskassa ja
Suomessa.

Palautettuaan ensin mieliin valituksenalaisen tuomion 130—132 kohdassa seikat, jotka
toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon arvioidessaan, onko tavaramerkki
tullut kéyton perusteella erottamiskykyiseksi, ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin
totesi valituksenalaisen tuomion 135, 139 ja 140 kohdassa, ettd valituslautakunta arvioi
perustellusti, ettd rekisterdidyn tavaramerkin oli osoitettu tulleen kayton perusteella
erottamiskykyiseksi Yhdistyneessd kuningaskunnassa, Saksassa ja Itdvallassa.

Lisdksi ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion
144 kohdassa, ettd kyseisen tavaramerkin luokkaan 35 kuuluvien palvelujen osalta
kédyton perusteella saavuttaman erottamiskyvyn oli katsottava ulottuvan muihin
luokkiin kuuluviin tavaroihin ja palveluihin, joita varten tavaramerkki oli rekisterdity.

Lopuksi ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion
146 kohdassa, etta valituslautakunta oli tosiaankin ottanut huomioon mitattomaksi
julistamista koskevan vaatimuksen tekopdivan merkityksellisend péivand, jonka
suhteen kdyton perusteella saavutettua erottamiskykyd oli arvioitava, ja ettd
valituslautakunta oli pystynyt ilman ristiriitaisia perusteluja tai oikeudellista virhetté
ottamaan huomioon seikkoja, joiden perusteella, vaikka ne olivat mitéttomaksi
julistamista koskevan vaatimuksen tekopdivdd myohdisemmaltd ajalta, voitiin tehda
johtopaitoksid tilanteesta kyseisend ajankohtana.

I-11373



23

24

25

26

MAARAYS 2.12.2009 — ASIA C-553/08 P

Ottaen huomioon ndmé nékokohdat, ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin muutti
riidanalaista pdatostd ja muotoili sen niin, ettd yhteison tavaramerkki nro 76059
MANPOWER ”ei kuvaile niitd tavaroita ja palveluja, joita varten se on rekisteroity,
Alankomaissa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa”, mutta pysytti kyseisen paatoksen
pédtososan ja hylkéasi samalla Powerservin kanteen sekd Manpowerin vastakanteen
muilta osin.

Asianosaisten vaatimukset

Powerserv vaatii ensisijaisesti, ettd unionin tuomioistuin kumoaa valituksenalaisen
tuomion ja julistaa yhteison tavaramerkin MANPOWER mitédttomaéksi kaikkien niiden
tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten se on rekisterdity, ja toissijaisesti, ettd
kyseinen tuomioistuin kumoaa valituksenalaisen tuomion siltd osin kuin se koskee
kyseiseltd tavaramerkiltd edellytetyn erottamiskyvyn osalta esittdméttd jadnyttd
ndyttod, palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen ja joka tapauksessa toteaa,
ettd SMHYV ja Manpower vastaavat omista oikeudenkédyntikuluistaan seké velvoittaa ne
korvaaman Powerserville SMHV:ssa, ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja
unionin tuomioistuimessa kéydystd menettelystd aiheutuneet kulut.

SMHYV vaatii, etté valitus hylédtiddn ja Powerserv velvoitetaan korvaamaan oikeuden-
kéayntikulut.

Manpower, joka oli viliintulijana ensimmaéisessd oikeusasteessa, vaatii valituksen
hylkadmista sekd vastavalituksellaan riidanalaisen padtoksen muuttamista ensisijaisesti
siten, ettd asetuksen 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa sdddettya rekister6innin
estettd ei sovelleta missddn jdsenvaltiossa, ja toissijaisesti siten, ettd kyseistd
rekisterdinnin estettd ei sovelleta Saksassa ja Itdvallassa. Manpower vaatii lisdksi
Powerservin velvoittamista korvaamaan Manpowerille aiheutuneet oikeudenkaynti-
kulut.

1-11374



27

28

29

30

POWERSERV PERSONALSERVICE v. SMHV

Valitusten tarkastelu

Tyojdrjestyksen 119 artiklan mukaan on niin, ettd jos valituksen tutkittavaksi ottamisen
edellytykset kokonaan tai osittain puuttuvat selvésti tai jos valitus on kokonaan tai
osittain selvésti perusteeton, unionin tuomioistuin voi milloin tahansa esittelevin
tuomarin kertomuksen perusteella julkisasiamiestd kuultuaan hyldtd kokonaan tai
osittain valituksen perustellulla maérayksella aloittamatta suullista késittelya.

Powerserv vetoaa valituksensa tueksi kahteen valitusperusteeseen, joista ensimmaéinen
koskee sita, etta tavaramerkki MANPOWER kuvailee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla koko yhteison alueella tavaroita ja
palveluja, joita varten se on rekisterdity, ja toiseksi sit4, ettei ole esitetty todisteita siité,
ettd kyseinen tavaramerkki olisi tullut saman asetuksen 7 artiklan 3 kohdassa
tarkoitetulla tavalla kdyton perusteella erottamiskykyiseksi.

Manpower vetoaa vastavalituksessaan saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c
alakohdan virheellistd soveltamista koskevaan valitusperusteeseen.

Kun otetaan huomioon se vaikutus, joka tavaramerkin kuvailevaksi toteamisella tai
toteamatta jdttdmiselld on, on syytd tutkia ensin vastavalitus ja sitten Powerservin
tekema valitus.
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Vastavalitus

Manpowerin lausumat

Manpower vaatii vastavalituksellaan unionin tuomioistuinta toteamaan, ettd sana
"manpower” ei ole kuvaileva Yhdistyneessd kuningaskunnassa, Irlannissa, Saksassa ja
Itavallassa eikd ndin ollen koko yhteisossa.

Manpower viittdd ensimmaéisessd valitusperusteessaan kyseisen rekisterdidyn tavara-
merkin kuvailevuutta Yhdistyneessd kuningaskunnassa ja Irlannissa koskevilta osin,
ettd sana “manpower” ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimen omaksumassa
merkityksessd eli merkityksessd “tydvoima” ei ole kuvaileva tyontekijan ndkokulmasta
vaan vain tyoantajan nakokulmasta. Manpower katsoo kuitenkin, ettd koska kyseiset
palvelut ovat sekd tyonantajille ettd tyontekijoille tarjottavia tyovoimatoimistopalve-
luja, ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi pitdnyt todeta, ettd kohdeyleiso
Yhdistyneessé kuningaskunnassa ja Irlannissa ei voi sanan "manpower” perusteella heti
ja ilman lisdpohdintoja havaita, ettd kyseessd on ndiden palvelujen kuvailu.

Toisessa valitusperusteessaan Manpower viittad kyseisen tavaramerkin kuvailevuutta
Saksassa ja Itdvallassa koskevilta osin, ettd valituslautakunta totesi, ettd sanaa
"manpower” kdytetddn yleisesti saksan kaupallisessa kielenkéytossd. Manpowerin
mukaan ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin péétteli tdstd valituksenalaisen
tuomion 77-79 kohdassa, ettd kyseinen késite on otettu kayttoon saksan kielessd,
miki ei Manpowerin mukaan pida paikkaansa.

Manpower néet katsoo, ettd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin laajensi
kohderyhmii ja ndin ollen valituslautakunnan péaitelms, joka koskee suppeampaa
kohderyhmaid, ei ole riittdavd laajennetun kohderyhmid osalta. Todisteet, joihin
valituslautakunta tukeutui, eivit sen mukaan osoita, ettd sana “manpower” olisi
otettu kiyttoon saksan kielessi. Manpowerin mukaan ensimmaéisen oikeusasteen
tuomioistuin oli siis vdérdssd, kun se katsoi, ettd koko tyoikédinen véestd Saksassa ja
Itdvallassa mieltda kyseisen sanan kuvailevaksi. Témd padtelmd voidaan Manpowerin
mukaan hyviksyd korkeintaan kyseessd olevia palveluja kéyttévien henkiloiden osalta.
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Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Ensimmadisen valitusperusteen osalta, jonka mukaan sana "manpower” merkitsee
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen omaksumassa merkityksessa sitd, ettd
kyseinen sanamerkki on kuvaileva ainoastaan tyonantajan ndkokulmasta muttei
tyontekijain ndkokulmasta, on todettava, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomiois-
tuimen hyviksyi valituksenalaisen tuomion 58 kohdassa SMHV:n valituslautakunnan
ja mitdttomyysosaston esittdimét madritelmdt sanan “manpower” merkityksesta ja
omaksui ndin ollen kyseiselle sanalle merkityksen, joka ei rajoitu pelkéstdan merkityk-
seen “tyGvoima”.

Niisséd olosuhteissa on katsottava, ettd kun ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin
tarkasteli valituksenalaisen tuomion 61-63 kohdassa seikkaperdisesti sanan
"manpower” eri merkityksid kaikkien esitettyjen todisteiden perusteella, se ei tehnyt
oikeudellista virhetts, jolla asetettaisiin kyseenalaiseksi sen valituksenalaisen tuomion
58 kohdassa esittdma péadtelmd, jota unionin tuomioistuin ei missddn tapauksessa voi
asettaa kyseenalaiseksi muutoksenhaun yhteydessa.

Niin ollen vastavalituksen ensimmaéinen valitusperuste on ty6jérjestyksen 119 artiklan
mukaisesti hyldttavé selvisti perusteettomana.

Manpower viittda toisen valitusperusteen osalta pédasiallisesti, ettd yhtdalta se, etté
ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin vahvisti valituslautakunnan kannan, jonka
mukaan sana “manpower” on otettu saksan kaupalliseen kielenkdyttoon, on
ristiriidassa sen kanssa, ettd kyseinen tuomioistuin laajensi kohdeyleis6d suhteessa
valituslautakunnan méaarittdmaan kohderyhméin arvioimatta uudelleen kyseistd sanaa
laajennetun kohdeyleis6n osalta.

Téltd osin on todettava, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin madritteli
valituksenalaisen tuomion 57 kohdassa kohdeyleisoksi koko tydikdisen vdeston, kun
taas valituslautakunta katsoi riidanalaisen pédtoksen 16 kohdassa yhtdaltd, etté
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merkittdvd osa kohdeyleiso6n kuuluvista kuluttajista eli viliaikaisen henkiloston
mahdollisista tyOnantajista ja viliaikaisia toitd tekevistd henkil6istd Yhdistyneessd
kuningaskunnassa, Irlannissa, Saksassa ja Itdvallassa tuntee sanan “manpower”, ja
toisaalta, ettd “viliaikaisen henkiloston alalla toimivan yrityksen palveluja ei ole
tarkoitettu ainoastaan tyonhakijoille vaan myos tyovoimaa hakeville tyonantajille”.

Téstd seuraa, ettd Manpowerin viite, jonka mukaan ensimméisen oikeusasteen
tuomioistuin laajensi kohdeyleis6d valituslautakunnan maérittelemééan kohdeyleis66n
nihden, on perusteltu.

Toisin kuin Manpower viittdd, ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin kuitenkin otti
valituksenalaisen tuomion 79 ja 80 kohdassa oikealla tavalla huomioon mainitun
kohdeyleison muutoksen todisteita arvioidessaan.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin pystyi nédet valituksenalaisen tuomion
79 kohdassa paittelemédn kyseessd olevan sanan yleistd merkitystd saksan kielessa
koskevien erilaisten todisteiden perusteella sen, miten saksankieliset kuluttajat
kokonaisuudessaan — eikd ainoastaan osa kuluttajista — ymmartdvit sanan
“manpower”.

Niin ollen ensimmaisen oikeusasteen ei tehnyt oikeudellista virhettd, kun se totesi, etté
sen uudelleen madrittelemd kohdeyleis6 ymmarsi tavaramerkin MANPOWER
kyseessé olevia tavaroita ja palveluja kuvailevaksi, ja Manpowerin toinen valitusperuste
on ndin ollen hylattdva selvasti perusteettomana.

Kun otetaan huomioon edelld esitetty, Manpowerin vastavalitus on hylattéva.
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Ensimmdinen valitusperuste, jonka mukaan tavaramerkki MANPOWER on asetuksen
N:o 40/94 7 artikian 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvaileva koko
yhteison alueella ja kaikkien niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten se on
rekisteroity

Asianosaisten ja muun osapuolen lausumat

Powerserv vaittdd padasiallisesti, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin teki
oikeudellisen virheen, kun se totesi valituksenalaisen tuomion 69 kohdassa ja sitd
seuraavissa kohdissa, ettd tavaramerkiksi rekisterdity sanamerkki "MANPOWER” ei
ollut kuvaileva muissa yhteison jasenvaltioissa kuin Yhdistyneessd kuningaskunnassa,
Irlannissa, Saksassa ja Itdvallassa.

Powerserv katsoo, ettd on tutkittava, onko sana “manpower” otettu yleiseen
kielenkéyttoon ja siis omaksuttu kohdeyleison ymmaértdmaksi anglisismiksi. Powerserv
viittad taltd osin, ettd on hyldttdvd perusteettomana ensimmdiisen oikeusasteen
tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 76 kohdassa esittdmé rajaaminen englan-
tiin “erityisalan kielend” sekd se kyseisen tuomioistuimen viite, jonka mukaan
"pelkéstidn se seikka, ettd kohdeyleiso tai sen huomattava osa osaa laajalti englantia,
ei ole riittdvad, jos englantia ei tosiasiallisesti kaytetd — — kyseiselle yleisolle
viestittdessd”. Powerservin mukaan ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin ei lisaksi
esittdnyt syyta sille, ettd se katsoi, ettei kyseisten jasenvaltioiden vdesto osaa englannin
kieltd eikd edes sen perusteita. Powerserv katsoo, ettd ensimmdisen oikeusasteen
tuomioistuimen tuomio on siten ristiriidassa kyseisen tuomioistuimen oman
oikeuskdytdnnon kanssa (asia T-87/00, Bank fiir Arbeit und Wirtschaft v. SMHV
(EASYBANK), tuomio 5.4.2001, Kok,, s. II-1259).

SMHV katsoo, ettd esilld oleva valitusperuste on jdtettavd tutkimatta, koska
kohdeyleison kielitaidon arvioiminen on tosiseikkoja koskeva kysymys, jota unionin
tuomioistuin ei tutki muutoksenhaun yhteydessé.

Manpower viittdd, ettd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tarkastelema
hypoteesi ei ole ristiriidassa kyseisen tuomioistuimen edelld mainitussa asiassa Bank
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fiir Arbeit und Wirtschaft vastaan SMHV (EASYBANK) antaman tuomion kanssa
sikdli kuin se koskee ainoastaan englanninkielisid jdsenvaltioita. Lisdksi Manpower
katsoo, ettd viitteet, jotka koskevat englanninkielisten henkildiden prosentuaalista
osuutta yhteisosséd ja englantia oppiaineena, eivit ole merkityksellisid, kun otetaan
huomioon, ettd on epitodenndkoistd, ettd henkilot, jotka hallitsevat ainoastaan
englannin perusteet, tuntevat sanan "manpower” merkityksen.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

On muistutettava, ettd EY 225 artiklasta ja unionin tuomioistuimen perussadnnon
58 artiklan ensimmaisestd kohdasta seuraa, ettd muutosta voidaan hakea vain
oikeuskysymyksid koskevilta osin. Nidin ollen vain ensimmdiisen oikeusasteen
tuomioistuimella on toimivalta todeta ja arvioida merkityksellisid tosiseikkoja ja
todisteita. Lukuun ottamatta sitd tapausta, ettd tosiseikat ja todisteet on otettu
huomioon véiristyneelld tavalla, tosiseikkojen ja todisteiden arviointi muutoksenhaun
yhteydessd ei sellaisenaan ole unionin tuomioistuimen valvonnan piiriin kuuluva
oikeuskysymys (ks. asia C-214/05 P, Rossi v. SMHYV, tuomio 18.7.2006, Kok, s. I-7057,
26 kohta oikeuskéytantoviittauksineen).

Samoin on muistutettava, etti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa
tarkoitettua tavaramerkin kuvailevuutta on arvioitava yhtédltd suhteessa tavaroihin tai
palveluihin, joita varten rekisterdintid on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten
kohdeyleiso asian mieltdd (asia C-104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003, Kok., s. I-3793,
62 kohta).

Téltd osin on todettava, ettd valitusperusteella, johon Powerserv vetoaa, ldhinnd
asetetaan kyseenalaiseksi ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen valituksenalaisen
tuomion 58-94 kohdassa esittdmé analyysi, joka koskee sitd, kuinka kohdeyleiso
ymmartié englanninkielisen sanan. Ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin nimittéin
katsoi kyseisen tuomion 79 kohdassa, ettd sana "manpower” on otettu saksankieliseen
kaupalliseen kielenkdyttoon Saksassa ja Itdvallassa, kun taas saman tuomion
84 kohdassa se arvioi, ettd ndin ei ollut tapahtunut muissa ei-englanninkielisissa
jasenvaltioissa. Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin totesi lisidksi saman tuomion
89 kohdassa, ettd valituslautakunta ei ollut osoittanut, ettd englantia kéytettiin
Tanskassa, Alankomaissa, Ruotsissa ja Suomessa, vaikka vain pelkkdné vaihtoehtona
kansalliselle kielelle, kun taas muiden ei-englanninkielisten jasenvaltioiden osalta
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kyseinen tuomioistuin vahvisti valituslautakunnan kannan ja katsoi, ettd englannin
kielen kayttamiseen suhtauduttiin tietylld varauksella.

Edelld mainitut ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimen pédtelmét kuitenkin
kasittdvat tosiseikkoja koskevaa arviointia, jota sitd tapausta lukuun ottamatta, etté
tosiseikat on otettu huomioon védristyneelld tavalla — miti esilld olevassa asiassa ei ole
vditetty — unionin tuomioistuin ei voi saattaa kyseenalaiseksi muutoksenhaun
yhteydessa.

Niin ollen Powerservin valituksensa tueksi esittdmé ensimmaéinen valitusperuste on
hylattévd, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvésti puuttuvat.

Toinen valitusperuste, jonka mukaan kyseisen rekisteroidyn tavaramerkin ei ole
osoitettu tulleen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla
erottamiskykyiseksi

Esilld oleva valitusperuste koostuu pédasiallisesti neljastd osasta, jotka koskevat
ensiksikin sitd seikkaa, etti ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen tekema
kohdeyleison madrittely edellytti “todisteiden” uudelleen arviointia, toiseksi sitd
seikkaa, ettd ensimmdiisen oikeusasteen tuomioistuin teki virheen, kun se laajensi
tavaramerkin erottamiskykya Yhdistyneesséd kuningaskunnassa koskevan péaiatelmansa
koskemaan Irlantia tutkimatta nimenomaisesti tilannetta kyseisen tavaramerkin osalta
viimeksi mainitussa jasenvaltiossa, kolmanneksi sitd seikkaa, ettd ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuin hyviksyi tavaramerkin luokkaan 35 kuuluvien palvelujen
osalta saavuttaman erottamiskyvyn laajentamisen muihin tavaroihin ja palveluihin, ja
neljanneksi oikeudellista virhettd, jonka ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin teki
soveltaessaan asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohtaa.
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Toisen valitusperusteen ensimmadinen osa, jonka mukaan ensimmaéisen oikeusasteen
tuomioistuimen tekeméd kohdeyleison maédrittely edellytti “todisteiden” uudelleen
arviointia

— Asianosaisten ja muun osapuolen lausumat

Powerserv viittdd, ettd toisin kuin valituslautakunta teki, ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuin ei rajannut valituksenalaisen tuomion 57 kohdassa kohdeyleisod
ainoastaan “erikoistuneeseen yleis66n” vaan madritteli kohdeyleisoksi kdytannossa
yhteison 15 jasenvaltion koko véeston. Taméan kohdeyleison laajentamisen vuoksi oli
vélttamatontd arvioida uudelleen jo esitettyjd todisteita, joilla kyseisen yhteison
tavaramerkin haltija pyrki osoittamaan tavaramerkin saavuttaneen erottamiskyvyn.
Powerserv katsoo, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi pitinyt kumota
valituslautakunnan péitds ja palauttaa asia valituslautakunnan késiteltaviksi ainakin
siltd osin kuin kyse oli kohdeyleis6d koskevasta arvioinnista Yhdistyneen kuningas-
kunnan, Irlannin, Saksan ja Itdvallan osalta.

SMHYV viittas, ettd esilld oleva véite on perusteeton, koska ensimmaisen oikeusasteen
tuomioistuin tutki itse todisteet tosiseikastoa arvioidessaan. SMHV:n mukaan
valituksenalaisen tuomion 132-141 kohdassa tarkasteltiin seikkaperdisesti kaikkia
todisteita, ja ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin tuli siihen lopputulokseen, etta
kyseisen tavaramerkin oli osoitettu saavuttaneen kiyton perusteella erottamiskyvyn
kyseisessd tuomiossa tarkastelluissa jdsenvaltioissa myos laajemman kohdeyleison
osalta.

Manpower viittdd, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin ei analysoinut sitd,
oliko kyseinen rekisterdity tavaramerkki saavuttanut erottamiskyvyn yksinomaan liike-
eldméssd. Manpowerin mukaan kyseinen tuomioistuin viittasi laajennettuun kohde-
ryhméédn ja arvioi todisteita suhteessa siihen. Lisdksi ensimmaiisen oikeusasteen
tuomioistuimen omaksuman muotoilun perusteella ei voida katsoa, ettd tavaramerkki
olisi erottamiskykyinen ainoastaan kaupallisen alan kohdeyleison ndkokulmasta
katsottuna. Manpower pééttelee timén perusteella, ettd todisteiden uudelleen arviointi
ei ollut valttdmitonté suhteessa sen paremmin laajennettuun yleis66n kuin pelkkddn
kaupalliseen yleis6onkddn nédhden, koska valituslautakunta oli tutkinut kyseiset
todisteet.
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— Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

On muistutettava, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan, kun sita
tulkitaan yhdessd saman artiklan 2 kohdan kanssa, mukaan tavaramerkkid ei
rekister6idd, jos se muodostuu yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinnoistd,
jotka ovat kuvailevia osassa yhteison aluetta.

Lisdksi saman asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaan saman artiklan 1 kohdan ¢
alakohtaa ei sovelleta, jos tavaramerkki on kéyton perusteella tullut erottamiskykyiseksi
niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joille rekisterdintid haetaan (ks. vastaavasti asia
C-25/05 P, Storck v. SMHYV, tuomio 22.6.2006, Kok., s. I-5719, 82 kohta).

Téstd seuraa, ettd tavaramerkki voidaan rekister6idd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
3 kohdan nojalla vain, jos toimitetaan todisteet siitd, ettd se on tullut kdyton perusteella
erottamiskykyiseksi siind osassa yhteisod, jossa se oli alun perin ollut kuvaileva
saman artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla (ks. vastaavasti em. asia
Storck v. SMHYV, tuomion 83 kohta).

Télta osin on Yhdistyneen kuningaskunnan, Irlannin, Saksan ja Itdvallan osalta
todettava, ettd ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, ettd sana “manpower”
oli kuvaileva mutta ettd se oli tullut kidyton perusteella erottamiskykyiseksi, ja vahvisti
siten valituslautakunnan tekemén arvioinnin. Kuten tdmén méaardyksen 40 kohdassa on
muistutettu, ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin kuitenkin muutti kohdeyleis6n
madritelmai laajentamalla sen koko tyoikdiseksi vdestoksi.

Toisin kuin Powerserv viittad, ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin kuitenkin
arvioi valituksenalaisen tuomion 132-141 kohdassa kaikkien merkityksellisten
todisteiden perusteella ja siten my0s suhteessa ensimmadisen oikeusasteen tuomiois-
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tuimen tdten médrittelemddn kohdeyleis66n néhden sité, oliko kyseinen rekisteroity
tavaramerkki saavuttanut kdyton perusteella erottamiskyvyn mainitun kohdeyleison
keskuudessa.

Téstd seuraa, ettd Powerservin toisen valitusperusteen ensimméinen osa, jonka
mukaan ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen suorittama kohdeyleison méa-
rittely edellytti "todisteiden” uudelleen arviointia, on hyldttava selvésti perusteetto-
mana.

Toisen valitusperusteen toinen osa, jonka mukaan ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuin teki virheen, kun se laajensi tavaramerkin erottamiskykyé Yhdistyneessé
kuningaskunnassa koskevan pdiatelménsé koskemaan Irlantia tutkimatta nimenomai-
sesti tilannetta kyseisen tavaramerkin osalta viimeksi mainitussa jdsenvaltiossa
(jaljempéna spillover-vaikutus)

— Asianosaisten ja muun osapuolen lausumat

Powerserv katsoo, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin teki virheen, kun se
vahvisti valituksenalaisen tuomion 138 ja 139 kohdassa valituslautakunnan kannan
hyvaksymalld kyseisen tavaramerkin mahdollisella laajalla tunnettuudella Yhdisty-
neessd kuningaskunnassa olevan Irlantiin kohdistuvan spillover-vaikutuksen. Power-
servin mukaan ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin ei esittinyt perusteita sille, ettd
se menetteli tdlld tavoin. Powerserv katsoo, ettd tillaisen spillover-vaikutuksen
olemassaolon olettaminen on ristiriidassa sekd ensimmiisen oikeusasteen sen
oikeuskéaytdnnon kanssa, jonka mukaan rekister6innin hylkédysperusteet on kumottava
kaikkien niiden alueiden osalta, missi ne ovat olemassa (asia T-91/99, Ford Motor v.
SMHV (OPTIONS), tuomio 30.3.2000, Kok., s. I1I-1925), ettd yhteis6jen tuomiois-
tuimen sen oikeuskédytdnnon kanssa, jonka mukaan rekisterdinnin hylkédysperusteet
voidaan kumota ainoastaan tiukan ja kattavan tarkastelun perusteella (em. asia
Libertel).

SMHYV toteaa, ettd tavaramerkin kdyton perusteella saavuttaman erottamiskyvyn
levidmisté jasenvaltiosta toiseen jasenvaltioon koskeva hypoteesi ei sellaisenaan tiyté
vaatimusta, joka koskee kiyton perusteella saavutettua erottamiskykyd koskevan
tarkastelun kattavuutta ja perusteellisuutta. Sitd vastoin Powerservin viite, jonka
mukaan ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin tukeutui mainittuun spillover-
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vaikutukseen, on perusteeton, ja silld vadristelldén asian tosiseikkoja. Kéy néet selvésti
ilmi, ettd ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi nimenomaisesti kyseisen
rekisteroidyn tavaramerkin kéyton perusteella Irlannissa saavuttamaa erottamiskyky4,
kun se mainitsi valituksenalaisen tuomion 138 kohdassa ja sitd seuraavissa kohdissa
kyseisen tavaramerkin pitkdaikaisen kdyton mainitussa jasenvaltiossa, Manpowerin
liilkevaihdon sekd sanomalehdissa ja puhelinluetteloissa julkaistuja mainoksia koskevan
nayton.

Manpower toteaa, etté toisin kuin valituslautakunta teki, ensimmaéisen oikeusasteen
tuomioistuin ei ottanut huomioon spillover-vaikutusta vaan tukeutui kyseisen
tavaramerkin pitkédaikaiseen kayttoon Irlannissa, Manpowerin liikevaihtoon sek&
sanomalehdissd ja puhelinluetteloissa julkaistuja mainoksia koskevaan néyttoon.

— Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

On todettava, etti valituksenalaisen tuomion 138 kohdassa ensimmaisen oikeusasteen
tuomioistuin ainoastaan kuvasi valituslautakunnan riidanalaisessa pdatoksessd omak-
suman kannan.

Valituksenalaisen tuomion 139 kohdassa ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin sitd
vastoin katsoi “asiakirja-aineiston perusteella, ettd tavaramerkin pitkdaikaisen kdyton
Irlannissa ja liikevaihdon sekd sanomalehdissd ja puhelinluetteloissa julkaistuja
mainoksia koskevan néyton perusteella voidaan tosiaankin todeta, ettd valituslauta-
kunta ei tehnyt arviointivirhettd”. Téstd seuraa, ettd ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuin ei tukeutunut yksinomaan spillover-vaikutukseen vaan tarkasteli
seikkaperiisesti kyseisen tavaramerkin kayttod Irlannissa.

Niin ollen Powerservin toisen valitusperusteen toinen osa on selvésti perusteeton.
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Toisen valitusperusteen kolmas osa, jonka mukaan ensimmdisen oikeusasteen
tuomioistuin hyvaksyi tavaramerkin luokkaan 35 kuuluvien palvelujen osalta
saavuttaman erottamiskyvyn laajentamisen muihin tavaroihin ja palveluihin

— Asianosaisten ja muun osapuolen lausumat

Powerserv vaittai, etti ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin teki virheen, kun se
hyviksyi valituksenalaisen tuomion 144 kohdassa tavaramerkin luokkaan 35 kuuluvien
palvelujen osalta saavuttaman erottamiskyvyn laajentamisen muihin kyseisen tavara-
merkin rekisterdinnin kattamiin tavaroihin ja palveluihin eli luokkiin 9, 16, 41 ja 42
kuuluviin tavaroihin ja palveluihin.

Powerserv viittad siten, ettd "tydvoimatoimistotoiminta” ja "tyévoimatoimistopalvelut”
ovat kaksi téysin erillistd palvelua, jotka oli pitkddn kielletty Itdvallassa. Powerservin
mukaan Manpower suorittaa ainoastaan tyovoimatoimistopalveluja eikd harjoita
tydvoimatoimistotoimintaa. Powerserv toteaa lisdksi, ettd ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuimeen ei ole toimitettu aineistoa luokkia 9, 16, 41 ja 42 koskevilta osin ja ettd
kyseinen tuomioistuin totesi ainoastaan, ettd merkki "MANPOWER” joko on
mielikuvituksellinen tai se “voidaan ymmairtdd tavaroiden ja palvelujen sisdltoa
osoittavaksi silloin, kun néité tavaroita tai palveluja kiytetdadn tydvoimatoimistopalve-
lujen yhteydessd”. Lopuksi Powerserv katsoo, ettd tillainen luokkaan 35 kuuluvien
tiettyjen palvelujen osalta osoitetun tunnettuuden ulottaminen muihin esilld olevassa
asiassa kyseessd oleviin Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin on ristiriidassa edelld
mainitussa asiassa Libertel annetun tuomion kanssa.

Lisdksi Powerserv kiistdd luokan 35 osalta ty6voimatoimistopalvelujen ja palvelujen
viliaikaisen henkiloston alalla laajan tunnettuuden seka sen, etté kohdeyleiso yhdistéisi
kirjat, CD-levyt ja muut samankaltaiset kyseisen tavaramerkin rekister6innin kattamat
tavarat Manpoweriin.

SMHV viittda luokkaa 35 koskevilta osin, ettd koska henkilostonvuokraus- ja
tyovoimatoimistopalvelut usein limittyvit, ei ole mahdollista tehdé néin jyrkkaé eroa
kyseisten toimintojen vélilla.
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SMHV toteaa muiden tavaroiden ja palvelujen osalta, ettd viite, jonka mukaan
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin laajensi tavaramerkin luokkaan 35 kuuluvien
palvelujen osalta saavuttaman erottamiskyvyn muihin kyseisen tavaramerkin rekiste-
réinnin kattamiin tavaroihin ja palveluihin, jotka kuuluvat luokkiin 9, 16, 41 ja 42, on
harhaanjohtava ja selvésti perusteeton. SMHV:n mukaan ensimmaéisen oikeusasteen
tuomioistuin ei laajentanut valituksenalaisen tuomion 143 kohdassa mainittua
erottamiskykyd automaattisesti vaan otti huomioon sen seikan, ettd kyseinen yritys
tosiasiallisesti kaytti mainittuja tavaroita ja palveluja kyseessd olevan tavaramerkin
yhteydessa.

Manpower viittis, ettd Powerserv ei ota huomioon sitd seikkaa, ettd asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu rekisterdinnin este on hyvaksytty
luokkiin 9, 16, 41 ja 42 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta ainoastaan suhteessa
tyovoimatoimistopalvelujen tarjoamiseen.

— Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

On syytd muistuttaa, ettd merkin rekister6imistd tavaramerkiksi haetaan aina
rekisterdintihakemuksessa mainittuja tavaroita tai palveluja varten. Niinpd tavaramer-
kin erottamiskykya on arvioitava suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten
rekisterdimistd on haettu, ja suhteessa siihen, kuinka kohdeyleis6 mieltdd asian (ks.
vastaavasti asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002, Kok., s. I-5475, 59 kohta ja em. asia
Libertel, tuomion 75 kohta).

Mitd tulee kyseisen rekisteréidyn tavaramerkin luokkaan 35 kuuluvia palveluja
koskevan erottamiskyvyn laajentamiseen luokkiin 9, 16, 41 ja 42 kuuluviin tavaroihin
ja palveluihin, on todettava, ettd kuvattuaan ensin valituslautakunnan pééttelyn, joka
perustui pédasiallisesti sithen seikkaan, ettd sanalla "manpower” on viliaikaista
henkilostod koskevien palvelujen osalta toissijainen merkitys, ensimmaéisen oikeusas-
teen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 144 kohdassa, etté valituslauta-
kunta oli oikeassa, kun se totesi, ettd kyseisen tavaramerkin luokkaan 35 kuuluvien
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palvelujen osalta saavuttaman erottamiskyvyn on katsottava ulottuvan luokkiin 9, 16,
41 ja 42 kuuluviin tavaroihin ja palveluihin.

Vaikka Powerserv moittii ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuinta ainoastaan siits,
ettd tdmid laajensi luokkaa 35 koskevan lagjan tunnettuuden muihin tavara- ja
palveluluokkiin, se pyrkii toisen valitusperusteen kolmannella osalla todellisuudessa
sithen, ettda unionin tuomioistuin korvaisi ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen
suorittaman tosiseikkoja koskevan arvioinnin omalla arvioinnillaan.

Sama pitee luokkaan 35 kuuluvien palvelujen laajan tunnettuuden arviointiin.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin nimittdin totesi valituksenalaisen tuomion
133-141 kohdassa, ettd kyseisen rekisterdidyn tavaramerkin oli osoitettu saavuttaneen
kdyton perusteella erottamiskyvyn Yhdistyneessd kuningaskunnassa, Irlannissa,
Saksassa ja Itdvallassa luokkaan 35 kuuluvien palvelujen osalta.

Lisaksi ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 143—
145 kohdassa, ettd kun otetaan huomioon se seikka, ettd kyseinen tavaramerkki
kuvailee ainoastaan tiettyjé luokkiin 9, 16, 41 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja ja etté
kuluttaja voi siten mieltdd sen asianomaisten tavaroiden ja palvelujen alkuperdd
osoittavaksi merkinniaksi, kyseisen tavaramerkin luokkaan 35 kuuluvien palvelujen
osalta saavuttaman erottamiskyvyn on katsottava ulottuvan muihin luokkiin kuuluviin
tavaroihin ja palveluihin, jotka sen rekisterdinti kattaa.

Edelld esitetyt ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen toteamukset koskevat
tosiseikkojen arviointia. Tamén maérayksen 49 kohdassa mieliin palautetun oikeus-
kdytdannon mukaan muutosta voidaan kuitenkin hakea vain oikeuskysymyksid
koskevilta osin eikd — lukuun ottamatta sitd tapausta, ettd tosiseikat on otettu
huomioon védristyneelld tavalla — tosiseikkojen arviointia koskevia toteamuksia voida
saattaa kyseenalaiseksi muutoksenhaun yhteydessé.
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Koska esilld olevassa asiassa ei ole viitetty, ettd ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin
olisi ottanut sille esitetyt tosiseikat ja todistusaineiston huomioon vééristyneelld tavalla,
toisen valitusperusteen kolmas osa on hyléttavé, koska sen tutkittavaksi ottamisen
edellytykset selvésti puuttuvat.

Asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamista koskevaa
oikeudellista virhettéd koskeva toisen valitusperusteen neljés osa

— Asianosaisten ja muun osapuolen lausumat

Powerserv vaittdd, ettd ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin teki oikeudellisen
virheen, kun se totesi valituksenalaisen tuomion 127 kohdassa, ettd rekisterditya
tavaramerkkid, jonka on osoitettu tulleen kédyton perusteella erottamiskykyiseksi, ei
voida julistaa mitattoméksi asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan
nojalla, koska kyse ei ole tavaramerkisti, joka on rekisterdity saman asetuksen 7 artiklan
sddnnosten vastaisesti. Powerserv katsoo, ettd jos ensimmaéisen oikeusasteen tuomiois-
tuin omaksuisi tdllaisen kannan, se merkitsisi sitd, ettd sellaisen tavaramerkin
pétevyyttd, jolta alun perin puuttui erottamiskyky mutta joka on rekisteroity
riittdméttomien laajaa tunnettuutta koskevien todisteiden perusteella, on tdysin
mahdotonta riitauttaa.

SMHYV viittdd, ettd toisen valitusperusteen neljds osa on selvidsti perusteeton. Sen
mukaan tavaramerkkid, joka on rekisterdity kayton perusteella saavutettua erottamis-
kykyé koskevien todisteiden perusteella, ei voida julistaa mitéttoméksi asetuksen N:o
40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla.

Manpower yhtyy ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen omaksumaan kantaan ja
toteaa, ettd Powerserv ei ota huomioon kyseisen artiklan 2 kohtaa.
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— Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:0 40/94 7 artiklan 3 kohdan sanamuodosta seuraa suoraan, ettd se seikka,
ettd tavaramerkki on tullut kdyton perusteella erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai
palvelujen osalta, joita varten sen rekisterdintid on haettu, estdd saman artiklan
1 kohdan a—c alakohdassa séddettyjen ehdottomien rekisterdinnin hylkéysperusteiden
soveltamisen.

Asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan mukaan tavaramerkki julistetaan
mitidttoméksi ainoastaan, jos se on rekister6ity muun muassa saman asetuksen
7 artiklan sdédnndsten vastaisesti.

Sité vastoin asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohtaa on poikkeuksena saman artiklan
1 kohdassa sédédetyistd ehdottomista mitdttomyysperusteista tulkittava suppeasti, eika
se siis voi olla perustana analogiselle péitelmille mainitun asetuksen 7 artiklan
3 kohdan tulkinnassa (asia C-542/07 P, Imagination Technologies v. SMHYV, tuomio
11.6.2009, Kok., s. 1-4937, 54 kohta).

Toisin kuin Powerserv vaittii, ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin ei todennut
valituksenalaisen tuomion 127 kohdassa, etté sellaisen tavaramerkin pétevyyttd, jolta
alun perin puuttui erottamiskyky mutta joka on rekisterdity riittdmattomien laajaa
tunnettuutta koskevien todisteiden perusteella, ei voida riitauttaa.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin niet ainoastaan muistutti siit4, ettd asetuksen
N:040/94 51 artiklan 1 kohdalla ja 2 kohdalla on eri soveltamisala. Mainittu 1 kohta ei
siten voi olla perustana sellaisen tavaramerkin mitittoméksi julistamista koskevalle
vaatimukselle, joka on tullut kidyton perusteella erottamiskykyiseksi ennen rekiste-
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rointihakemuksen tekohetked, koska tdllaista tavaramerkkié ei ole rekisterdity kyseisen
asetuksen 7 artiklan vastaisesti. Mainitun 51 artiklan 2 kohta puolestaan koskee
ainoastaan tavaramerkkejd, jotka ovat tulleet kéyton perusteella erottamiskykyisiksi
niiden rekisterdimisen jéilkeen, vaikka rekisterdiminen olisikin tapahtunut kyseisen
asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b—d alakohdan vastaisesti ja olisi siten pitényt evita talld
perusteella.

Niin ollen toisen valitusperusteen neljés osa on hylattava selvésti perusteettomana.

Edelld esitetyn perusteella osittain Powerservin valituksen tutkittavaksi ottamisen
edellytykset selvésti puuttuvat, ja osittain se on hyldttava selvisti perusteettomana.

Oikeudenkiyntikulut

Tyojarjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota sovelletaan tydjarjestyksen
118 artiklan nojalla valitusmenettelyyn, asianosainen, joka havidi asian, velvoitetaan
korvaamaan oikeudenkéyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska Powerserv on
hévinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkéyntikulut SMHV:n ja
Manpowerin vaatimusten mukaisesti.
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N4illd perusteilla unionin tuomioistuin (kahdeksas jaosto) on médrannyt seuraavaa:

1) Powerserv Personalservice GmbH:n piivalitus hylataan.

2) Manpower Inc:n vastavalitus hylitdéan.

3) Powerserv Personalservice GmbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiynti-
kulut.

Allekirjoitukset
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