TUOMIO 16.12.2010 — ASIA T-286/08

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

16 péivéna joulukuuta 2010*

Asiassa T-286/08,

Fidelio KG, kotipaikka Linz (Itdvalta), edustajanaan asianajaja M. Gail,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asia-
miehendin S. Schiffner,

vastaajana,

jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n neljannen valituslautakunnan 21.5.2008
tekemistd péadtoksestd (asia R 632/2007-4), joka koskee sanamerkin Hallux rekiste-
roimistd yhteison tavaramerkiksi,

* Oikeudenkiyntikieli: saksa.
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UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Azizi sekd tuomarit E. Cremona ja
S. Frimodt Nielsen (esittelevd tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies J. Plingers,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 21.7.2008 toimitetun
kannekirjelmén,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 16.10.2008 toimitetun
vastauskirjelmén,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 7.1.2009 toimitetun
kantajan vastauksen,

ottaen huomioon 15.9.2010 pidetyssd istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Kantaja, Fidelio KG, on Itdvallan oikeuden mukaan perustettu yritys, jonka sdénto-
méérdinen toimiala on jalkineiden tukkumyynti. Se on erikoistunut terveysjalkineisiin.
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Kantaja, jonka nimeni oli tuolloin Kasperek KG, teki 19.7.2006 yhteison tavaramer-
kiksi rekisteroimistd koskevan hakemuksen sisimarkkinoiden harmonisointiviras-
tolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on
muutettuna (korvattu yhteison tavaramerkisté 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuk-
sella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)), nojalla.

Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, on sanamerkki Hallux.

Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisterdintia haettiin, kuuluvat tavaroiden ja pal-
velujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisteréimistd varten koskevaan,
15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muu-
tettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 10, 18 ja 25 ja vastaavat ndiden luokkien
osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 10: "Ortopediset tuotteet”

— luokka 18: "Nahat ja nahan jiljitelmét ja niistd tehdyt tavarat (jotka siséltyvit
luokkaan 18); matka-arkut ja -laukut; sateenvarjot, pdivanvarjot ja kivelykepit”

— luokka 25: "Vaatteet, jalkineet, pddhineet”.

Tutkija hylkési 28.2.2007 tekemaillddn péaétokselld (jaljempéné tutkijan paitos) ta-
varamerkkihakemuksen asetuksen N:o 40/94 38 artiklan (josta on tullut asetuksen
N:o 207/2009 37 artikla) nojalla seuraavien tavaroiden osalta:

— luokka 10: "Ortopediset tuotteet”
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— luokka 18: "Nahat ja nahan jdljitelmét ja niistd tehdyt tavarat (jotka siséltyvit
luokkaan 18)”

— luokka 25: "Vaatteet, jalkineet”.

Kantaja valitti 24.4.2007 tutkijan péaédtoksestd asetuksen N:o 40/94 57-62 artiklan
(joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 58—64 artikla) nojalla.

Neljas valituslautakunta hyviksyi valituksen 21.5.2008 tekemailldan pédatokselld (asia
R 632/2007-4) (jaljempénd riidanalainen p&dtos) siltd osin kuin on kyse yhtéélta kai-
kista luokkaan 18 kuuluvista riidanalaisista tavaroista ja toisaalta luokkaan 25 kuu-
luvista vaatteista. Sen sijaan se hylkisi valituksen muilta osin seuraavien tavaroiden
osalta:

— luokka 10: "Ortopediset tuotteet”

— luokka 25: ”Jalkineet”.

Valituslautakunta totesi riidanalaisessa péaidtoksessd, ettd "hallux” on latinan kielen
sana, joka tarkoittaa isovarvasta. Sanaa kdytetddn ladketieteellisessd terminologias-
sa, kun puhutaan erilaisista synnynniisisté tai hankituista jalkaterdn virheasennoista.
Niihin luetaan vaivaisenluu (hallux valgus), jolle on luonteenomaista isovarpaan ty-
vinivelen virheasento, joka saa isovarpaan kddntymain muita varpaita kohti. Saksan-
kielinen erikoistumaton yleis6 kayttdd sanaa "hallux” puhuttaessa téstd sairaudesta,
joka on yleisin jalkaterdn virheasennoista (riidanalaisen paitoksen 10-12 kohta).
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Valituslautakunnan mukaan saksankielinen keskivertokuluttaja yhdistdd sanan ”hal-
lux” suoraan ortopedisiin tuotteisiin ja jalkineisiin, silld se tuo mieleen ndiden tavaroi-
den kéyttotarkoituksen eli sen, ettd ne voivat sopia vaivaisenluusta kirsiville potilaille.

Ortopedisia tuotteita myydadn vapaasti, mutta niitd hankitaan yleensa laédkérin suo-
situksesta. Ladkarikaynnilld latinankieliset tekniset termit tunteva ldékéri voi selittdd
sanan “hallux” merkityksen potilaalleen, joille hin suosittelee vaivaisenluusta karsi-
ville henkiléille suunniteltuja jalkineita. Valituslautakunta katsoi liséksi, ettd mainittu
sana voi olla kuvaileva my6s Euroopan unionin muunkielisissd kuin saksankielisis-

sd osissa, tekemdttd tdstd kuitenkaan erityistd padtelméd (riidanalaisen paatoksen
13 kohta).

Valituslautakunta totesi jalkineista yleensd, ettd kohdeyleis6 ymmaértad sanan “hallux”
tarkoittavan jalkineita, jotka sopivat lievisti vaivaisenluusta, joka ei edellyté varsinai-
sia ortopedisia jalkineita, kérsiville henkil6ille, joille ndisté jalkineista voi olla hyotya
siksi, ettd ne ovat erityisen mukavat, eivit purista, muotoutuvat hyvin virheasentoon
ja hidastavat virheasennon kehittymista (riidanalaisen padtoksen 14 kohta).

Valituslautakunta péittelee, ettd koska sana “hallux” on niitid kahta tavaraluokkaa
kuvaileva, siltd puuttuu myos erottamiskyky, silld kohdeyleis6 ymmartéa sen tarkoit-
tavan ainoastaan kyseessd olevien tavaroiden ominaisuuksia eikd ymmirra sitd ta-

varamerkiksi, joka osoittaisi niiden kaupallisen alkuperén (riidanalaisen péaiatoksen
17 kohta).
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Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen péaiatoksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

SMHYV vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkaa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Kantaja ilmoitti istunnossa, ettd sen ensimmaéinen vaatimus koski riidanalaisen paa-
toksen kumoamista ainoastaan siltd osin kuin siind hyldtdén kantajan valitus, joka
koskee luokkaan 10 kuuluvia ortopedisia tuotteita ja luokkaan 25 kuuluvia jalkineita,
mika on kirjattu suullisen kasittelyn poytakirjaan.
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Oikeudellinen arviointi

Kantaja esittdd nyt kasiteltdvin kanteensa tueksi kaksi kanneperustetta, joista en-
simmdinen koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan (josta on
tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta) rikkomista ja toinen
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan (josta on tullut asetuksen
N:0 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) rikkomista.

Asianosaisten lausumat

Kantaja vdittdd ensimmaiisessda kanneperusteessaan, ettei kohdeyleisé pysty vilitto-
masti ja asiaa sen pidemmalle pohtimatta yhdistimé&éan toisiinsa konkreettisesti sanaa
“hallux” ja riidanalaisten tavaroiden ominaisuuksia.

Kantaja viittad ensinndkin, kuten kantajan vastauksen liitteend toimitetusta latina—
saksa-sanakirjan otteesta kiy ilmi, ettd sana "hallux” on latinaa ja tarkoittaa isovar-
vasta. Se ei siis kuvaa riidanalaisten tavaroiden ominaisuutta.

Kantaja vaittdd, ettd jalkineita, kuten ortopedisia tuotteitakin, myyddén vapaasti ja
niitd voidaan hankkia ilman ladkarin médrdystd, joten kaikkien ndiden tavaroiden
kohdeyleis6 muodostuu tavanomaisesti valistuneista, tarkkaavaisista ja huolellisista
keskivertokuluttajista.

Kantaja viittaa Bundespatentgerichtin (liittovaltion patenttituomioistuin, Sak-
sa) oikeuskdytdantoon, jonka mukaan kuolleiden kielten sanoja voidaan yleisesti
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rekisteroidd, silld niitd pidetddn kohdeyleison keskuudessa lahtokohtaisesti luonteel-
taan siind médrin omaperdising, ettd ne voivat tdyttdd tavaramerkin tehtévén alku-
perdn osoittajana, paitsi jos ne suoraan kuvaavat rekisteréintihakemuksen kohteena
olevia tavaroita ja jos ne ovat yleisessé kiytossa tietyn alan erityisilmaisussa.

Kantajan mukaan sana "hallux” ei kuitenkaan kuulu saksan kielen sanastoon, ei ku-
vaa suoraan sen rekisterdintihakemuksen kohteena olevia tavaroita eiké sitd kdytetd
teknisend erityisilmaisuna. Unionin saksankielinen vdestd, mukaan luettuina latinaa
osaavat kuluttajat, ei siis tunne kyseisen sanan merkitysti, silld se ei kuulu yleisesti
opiskeltuun yleiskielen sanastoon. Niin ollen sanalla "hallux” ei ole mitdén erityistd
merkitystd kohdeyleisélle, joka pédinvastoin pitéé sitd mielikuvituksellisena nimityk-
send, joka sopii hyvin ilmaisemaan riidanalaisten tavaroiden alkuperas ja tdyttdd ndin
tavaramerkeille annetun tunnistamistehtavén.

Vaikka oletettaisiin, etté latinan kielen sanan “hallux” merkitys olisi tiedossa, kantajan
mielestd on todettava, ettei sana suoraan kuvaa riidanalaisia tavaroita.

Taman lisdksi kantaja toteaa, ettd suurin osa kohdeyleisostd ei kirsi hallux valgus
-nimisestd sairaudesta eli isovarpaan nivelen kddntymisestéd ulospdin ja ettéd kaupoissa
yleensd myytdvid jalkineita ei ole varsinaisesti tarkoitettu téstéd sairaudesta karsivil-
le. Sekédédn osa kohdeyleisostd, joka tuntee sanan hallux’, ei katso hakemuksen koh-
teena olevan merkin kuvaavan riidanalaisia tavaroita, silld isovarvas ei ole suoraan
yhteydessé jalkineiden ja ortopedisten tuotteiden kayttotarkoitukseen tai muuhun
ominaisuuteen.
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Toiseksi valituslautakunta totesi kantajan mielesté virheellisesti, ettd sana "hallux” on
tunnettu lyhenne termistd "hallux valgus” On nimittdin olemassa muitakin isovar-
paan sairauksia, joiden latinankielinen nimi sisaltdad sanan "hallux” (esim. hallux rigi-
dus ja hallux malleus), eiké ole mitdén syytd uskoa, ettd sana "hallux” yksindén kéytet-
tyné olisi lyhenne juuri jostakin néistd termeistd. Lainauksilla internetsivuilta, joihin
valituslautakunta viittasi, ei kantajan mukaan voida osoittaa, ettd sana "hallux” olisi
yleisessa kaytossd. Niistd ei kdy ilmi, ettd sana “hallux” olisi yleisesti kdytetty lyhenne
termistd “hallux valgus”. Se, etta yksi riidanalaisessa paatoksessa mainittu internetsi-
vu sisélsi ilmaisun "Hallux Schuhe” (Hallux-kengit), on tietyn yrityksen kaupallisen
strategian tulosta, eikd sen perusteella voida todeta, ettd mainittu ilmaisu sisaltdisi
yleisessa kaytossé olevan lyhenteen.

Kantajan mukaan ei my6skéén ole olemassa erityisjalkineita, joiden tarkoituksena oli-
si korjata vaivaisenluun virheasento. Sen sijaan terveysjalkineilla, joilla ei ole mitdan
tiettyja ominaisuuksia, voidaan yleisesti ottaen estdd vaivaisenluun muodostuminen
tai sen paheneminen. Ei siis ole olemassa jalkineita, jotka erityisten ominaisuuksiensa
ansiosta lievittdisivat vaivaisenluusta karsivdan henkilon kipuja. Ndin ollen mahdolli-
nen yhteys, jonka kohdeyleis6 voisi luoda sanan "hallux” ja jalkineiden vilille, on liian
epamaédrdinen ja epatarkka, jotta se tekisi tastd sanasta kuvaavan.

Kolmanneksi kantaja viittaa, ettd sana "hallux” on yhdistetty laajalle yleisolle myyta-
viin jalkineisiin kaupallisessa strategiassa, jonka tarkoituksena on korkeintaan tietyn
vaikutelman luominen. Oikeuskdytdnnon mukaan on nimittdin niin, ettd sanamerkki,
joka ainoastaan antaa vaikutelman tavaroiden kayttotarkoituksesta, ei vilttamatta ole
kuvaileva ja erottamiskyvyton.

Keskivertokuluttajan, myos vaivaisenluusta kérsivin henkilon, olisi aivan erityi-
sesti keskityttdvd pohtimaan asiaa, jotta hdn havaitsisi rekisteroitédviksi haetun
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tavaramerkin ja sen sairauden vilisen yhteyden, jonka latinankielinen nimitys on
hallux valgus, ja tallaista pohdintaa ei voida olettaa suoritettavaksi. Olemassa on ni-
mittdin useita erilaisia isovarpaan sairauksia, joiden kunkin latinankielinen nimitys
sisdltdd sanan “hallux’, ja ilman tasmaéllistéd, suoraa ja vilitontd tietoa riidanalaisten
tavaroiden tietystd laadusta tai ominaisuudesta kohdeyleis6, mukaan luettuna vai-
vaisenluusta kérsivit ja tdmén sairauden latinankielisen nimityksen tuntevat henki-
lot, voisi mieltdd rekisterointihakemuksen kohteena olevan merkin kuvaavaksi vain
tulkintaa edellyttdvan analyyttisen pohdinnan jélkeen, elleivit he ensin analyyttisesti
pohtisi sen merkitystd. Isovarpaan seké jalkineiden ja ortopedisten tuotteiden yhdis-
tdmisessa toisiinsa edes jollain tapaa on kuitenkin paljon tulkinnanvaraa.

Neljanneksi kantajan mukaan sanaa "hallux” ei kdytetd missaén teknisessd sanastossa
tarkoittamaan jalkineita tai ortopedisia tuotteita.

Viidenneksi kantaja viittds, ettei SMHV ole onnistunut osoittamaan, ettd ennakoi-
tavissa oleva videstonkehitys lisdisi termien “hallux” tai “hallux valgus” tunnettuutta
suuren yleison keskuudessa. Kantajan mukaan niiden kuluttajien mééré, jotka halua-
vat kéyttda terveysjalkineita mutta jotka eivat kuitenkaan kirsi vaivaisenluusta, to-
dennidkoisesti kasvaa vdeston vanhetessa. Mikéén ei kuitenkaan anna aihetta olettaa,
ettd kantajan tarjoamista tavaroista kiinnostunut suuri yleiso olisi tietoinen vaivai-
senluun olemassaolosta tai joutuisi jollakin tavalla tekemisiin sanan "hallux” kanssa.

SMHYV kiistd4 kantajan véitteet.
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Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan sanamuodon mukaan sellaisia
tavaramerkkejé ei rekisteroidé, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistd
tai merkinnoistd, joita voidaan elinkeinotoiminnassa kayttdd osoittamaan tavaroiden
tai palvelujen lajia, laatua, méarad, kdyttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd alku-
peréd, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita
tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia. Lisdksi saman asetuksen 7 artiklan 2 koh-
dassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 2 kohta) sdddetdin, ettd
1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteroinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa
yhteisod.

Merkit tai ilmaukset, joita voidaan elinkeinotoiminnassa kayttdd osoittamaan nii-
den tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksia, joita varten rekisterdintid on haettu,
oletetaan nimittdin asetuksen N:o 40/94 mukaan sellaisiksi, jotka eivit jo luonteen-
sa vuoksi kykene tdyttdmadn tavaramerkin tehtdvéd alkuperédn osoittajana, sanotun
kuitenkaan vaikuttamatta siihen, etté tillainen merkki tai ilmaus voi tulla kayttonsa
vuoksi erottamiskykyiseksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa (josta on tullut
asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohta) tarkoitetulla tavalla (ks. asia C-191/01P,
SMHYV v. Wrigley, tuomio 23.10.2003, Kok., s. I-12447, 30 kohta).

Vakiintuneen oikeuskdytdnnén mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c
alakohdalla pyritédn siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, ettd merkkejd tai
ilmauksia, joilla kuvaillaan sellaisten tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksia, joita
varten rekisterdintid haetaan, on jokaisen saatava vapaasti kiyttaa (ks. edelld 32 koh-
dassa mainittu asia SMHV v. Wrigley, tuomion 31 kohta ja asia T-316/03, Miinchener
Riickversicherungs-Gesellschaft v. SMHV (MunichFinancialServices), tuomio
7.6.2005, Kok., s. I1-1951, 25 kohta).

Jotta rekisterointihakemus voidaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c ala-
kohdan perusteella hyléti, ei ole tarpeen, ettd kyseisen tavaramerkin muodostavia

II - 6252



35

36

37

FIDELIO v. SMHV (HALLUX)

merkkejé ja ilmauksia todellisuudessa kéytetddn rekister6innin hakemisajankohta-
na sellaisten tavaroiden tai palveluiden kuvailemiseen, joita varten rekisterdintid on
haettu, tai ndiden tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksien kuvailemiseen. Kuten
jo tdmén sdadannoksen sanamuodosta ilmenee, riittdd, ettd nditd merkkejé ja ilmauk-
sia voidaan kayttda talla tavoin. Sanamerkkiin on siis sovellettava hylkédysperustetta,
jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistd on sellainen, etté se ilmaisee asian-
omaisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuden (ks. edelld 32 kohdassa mainittu
asia SMHYV v. Wrigley, tuomion 32 kohta).

Merkin kuvailevuutta voidaan arvioida vain suhteessa yhtdaltd siihen, miten koh-
deyleis6 kasittdd merkin, ja toisaalta kyseessd oleviin tavaroihin tai palveluihin (ks.
asia T-315/09, Hoelzer v. SMHV (SAFELOAD), tuomio 9.6.2010, 17 kohta oikeuskay-
tantoviittauksineen, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

SMHV:n on niin ollen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan no-
jalla arvioitava, onko rekisteroitdaviksi haettu tavaramerkki talld hetkelld asianomai-
sen kohderyhmin kannalta kyseisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia kos-
keva kuvaus tai onko kohtuullisesti odotettavissa, etta asia on nidin vastaisuudessa.
Jos valituslautakunta tdmén tutkinnan jilkeen pédtyy toteamaan, ettd asia on ndin,
sen on evittdva tavaramerkin rekisterointi kyseisen sddnnoksen nojalla (ks. analogi-
sesti asia C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004, Kok., s. I-1619,
56 kohta).

Kun merkin rekisterdintia yhteison tavaramerkiksi haetaan kaikkia tuoteryhmiin
kuuluvia tuotteita varten tekemaittd eroa niiden vililld ja kun tdmd merkki kuvailee
ainoastaan osaa tdhdn ryhméain kuuluvista tuotteista, asetuksen N:o 40/94 7 artik-
lan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu hylkédysperuste estdéd kuitenkin timén mer-
kin rekister6innin koko kyseistd tuoteryhmdé varten (ks. vastaavasti asia T-106/00,
Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002, Kok., s. II-723, 46 kohta
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ja asia T-458/05, Tegometall International v. SMHV - Wuppermann (TEK), tuomio
20.11.2007, Kok., s. II-4721, 94 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).

Kantajan esittdmén ensimmaiisen kanneperusteen, siltd osin kuin se koskee luokkaan
10 kuuluvia ortopedisia tuotteita ja luokkaan 25 kuuluvia jalkineita, perusteltavuutta
on siis arvioitava edelld esitetyn perusteella.

Ortopediset tuotteet

Kantaja kiistdd valituslautakunnan arvion siit4, ettd ortopedisten tuotteiden kohde-
ryhmi koostuu valistuneista henkil6ista eli tukielinten virheasennosta tai toiminta-
hairiosté karsivistd henkiloisté sekd ladkéreistd ja ortopedisten tuotteiden asiantunti-
joista (riidanalaisen paatoksen 13 kohta).

Kantajan mukaan on niin, ettd koska ortopedisia tuotteita myydéddn vapaasti ja niitd
voidaan hankkia ilman l4dkérin méirdystd, ndiden tuotteiden kohdeyleisoné on pi-
dettéva suurta yleisod.

Vaikka onkin niin, ettd tuotteen kaupan pitimistd koskevat edellytykset voivat vai-
kuttaa kohdeyleison koostumukseen, ei sen sijaan voida viittds, ettd kaikki vapaas-
ti myytévdt tuotteet, joita voidaan hankkia ilman ladkérin madrdystd, on pelkés-
tddn tdmdn perusteella tarkoitettu suurelle yleisolle. Perusteena on pikemminkin
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kéytettava ensisijaisesti kyseisten tuotteiden luonnetta ja viestoryhméi, jolle tuotteet
on tarkoitettu.

Téssd on hyvaksyttdva valituslautakunnan toteamus siité, ettd ortopedisten tuottei-
den kohdeyleis6 muodostuu alan ammattilaisista ja potilaista, jotka karsivit sellaisis-
ta virheasennoista tai toimintahdiridistd, jotka edellyttdvit niilld tuotteilla annettua
korjaavaa hoitoa. Néin ollen kohderyhmaén teknista tietdimysté on pidettéva korkeana.

On siis selvitettdva, voiko kohdeyleisé ymmartad sanan “hallux” siten, ettd se kuvaa
ortopedisten tuotteiden ominaisuutta, kuten niiden kayttotarkoitusta.

On kiistatonta, etti tietyt ortopediset tuotteet, jotka kuuluvat rekisteréintihakemuk-
sessa tarkoitettuun luokkaan, on erityisesti suunniteltu isovarpaan virheasentojen
hoitamiseen. Edelld 37 kohdassa mainitusta oikeuskdytdnnosta johtuu lisédksi, ettd
rekisterdinnin hylkdamiseen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan
perusteella riittdd, ettd siind tarkoitettua ehdotonta hylkdysperustetta voidaan sovel-
taa osaan tuotteista, jotka kuuluvat sithen ryhmaéan, jota varten Hallux-merkin rekis-
terointid haetaan.

Valituslautakunta esitti riidanalaisessa paatoksessaian kolme toteamusta, joiden tuek-
si se viittasi internetsivuihin. Ensinnékin sana "hallux” tarkoittaa valituslautakunnan
mukaan latinaksi isovarvasta. Toiseksi mainittu sana yhdistettynd muihin latinan kie-
len sanoihin merkitsee eri sairauksille ominaisia jalkaterdn virheasentoja. Kolman-
neksi sanaa “hallux” kdytetdadn yksinddn tarkoittamaan niistd virheasennoista ylei-
sintd eli isovarpaan tyvinivelen tyontymistd ulospéin, mitd kutsutaan vaivaisenluuksi
(hallux valgus).
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Kantaja puolestaan myontéd, ettd sana “hallux” tarkoittaa latinaksi isovarvasta ja ettd
sanaa "hallux” kédytetddn yhdessd muiden sanojen kanssa tarkoittamaan erilaisia jal-
katerén virheasentoja. Sen sijaan se kiistdd, ettd sanaa "hallux” pidettéisiin termin
“hallux valgus” lyhenteend ja ettd sen merkitys tunnettaisiin unionin saksankielisilla
alueilla.

Kantaja viittad perustellusti, ettei pelkkien internetsivuilta otettujen lainauksien pe-
rusteella voida todeta, ettd kohdeyleiso voisi pitdd sanaa "hallux” ilmaisun "hallux
valgus” sijasta siind médrin tavanomaisesti kdytettynd lyhenteend, ettd sana tarkoit-
taisi ainoastaan tdtd sairautta. Lyhenteen kéayton yleisyyttd myoskddn erikoistuneen
yleison keskuudessa ei nimittédin voida péételld pelkdstdadn sen perusteella, ettd sanaa
kéytetddn internetsivuilla.

Kantaja itse myontéd kuitenkin, ettd sana “hallux” merkitsee latinaksi isovarvasta ja
ettd sitd kdytetddn tieteellisessd kielessd tarkoittamaan useita jalkaterén sairauksia ja
virheasentoja. Kantaja ei kuitenkaan esitd mitddn nédytto4, joka kyseenalaistaisi vali-
tuslautakunnan sen véitteen paikkansapitédvyyden, jonka mukaan kohdeyleiso eli alan
ammattilaisten, kuten hoitoméaarayksid antavien ladkareiden ja ortopedisten tuottei-
den myyjien, lisaksi myos ne loppukuluttajat, jotka kérsivdt isovarpaan sairauksista
ja jotka tarvitsevat nditd sairauksia varten suunniteltuja ortopedisia tuotteita, tun-
tee jalkaterdn sairauksien tieteelliset nimet. On nimittdin niin, ettd henkil6t, jotka
suunnittelevat sairauteensa suunniteltujen ortopedisten tuotteiden ostamista, ovat
usein todennékoisesti itse selvittineet sairauden tieteellisen nimen tai se on kerrot-
tu heille tai he saavat sen tietoonsa viimeistdédn sairauteensa suunniteltujen ortope-
disten tuotteiden ostamisen yhteydessd. On siis todennékdistd, ettd isovarpaan vir-
heasennoista kérsivit henkilot tietdvit, ettd heiddn sairautensa tieteelliseen nimeen
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sisdltyy sana “hallux’, ja voidaan kohtuullisesti olettaa, etté se osa yleisostd, joka on
kiinnostunut isovarpaan virheasentoihin suunnitelluista ortopedisista tuotteista ja
joka ei vield tunne sanaa “hallux’, saa todenndkoisesti tietoonsa sanan merkityksen
nditi tuotteita ostaessaan (ks. vastaavasti asia T-85/08, Exalation v. SMHV (Vektor-
Lycopin), tuomio 9.7.2010, Kok., s. I1-3837, 42 ja 43 kohta oikeuskaytantoviittauksi-
neen).

Kohdeyleisg, joka on kiinnostunut isovarpaan sairauksien hoitoon tarkoitetuista or-
topedisista tuotteista, yhdistéa siis mielessdédn sanan “hallux” varsinaiseen sairauteen.
Toisin kuin kantaja vaittdd, ndiden tuotteiden kohdeyleis6 pystyy siis ilman erityista
paéttelyd luomaan konkreettisen yhteyden sanan “hallux” ja ndiden tuotteiden kayt-
totarkoituksen vilille.

Té4td arviointia ei kyseenalaista mydskaén se asianosaisten istunnossa esittama seikka,
jonka mukaan kaikkia ortopedisia tuotteita ei ole tarkoitettu isovarpaan sairauksien
hoitoon. Vaikka rekisterdintihakemus koskee myds muiden sairauksien hoitoon tar-
koitettuja ortopedisia tuotteita ja vaikka ndistd tuotteista kiinnostuneet henkil6t eivit
ndin ollen vélttdmittd tunne sanan “hallux” merkitystd, joka liittyy sairauteen, josta
he eivit itse kérsi, on nimittdin huomattava, ettei tdmé osa yleisostd ole isovarpaan
sairauksien hoitoon tarkoitettujen ortopedisten tuotteiden kohdeyleis6d. Edelld 48
ja 49 kohdassa esitetyistd syistd valituslautakunta ei kuitenkaan ole tehnyt virhetta
katsoessaan, ettd sana “hallux” tarkoittaa ndiden tuotteiden kohdeyleison néikokul-
masta yhtd tuotteiden ominaisuutta. Koska rekisterdintihakemuksessa tarkoitettu
tavaraluokka sisaltdd tuotteita, joita merkki Hallux kuvailee, tdimé peruste niin ollen
riittdéd perustelemaan rekister6innin hylkdédmisen koko sen luokan osalta, johon namé
tuotteet siséltyvit (ks. vastaavasti edelld 37 kohdassa mainitut asia STREAMSERVE,
tuomion 46 kohta ja asia TEK, tuomion 94 kohta oikeuskéyténtoviittauksineen).
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Lisdksi on huomautettava, ettei kantaja voi tehokkaasti vedota Bundespatentgerichtin
oikeuskéytdntoon, joka koskee kuolleeseen kieleen kuuluvasta sanasta muodostu-
vien merkkien rekisterdintié, tukeakseen kanneperustettaan, jossa se vaatii toteamaan,
ettd SMHYV on soveltanut virheellisesti asetuksen N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan c ala-
kohtaa. SMHV nimittdin kayttdd yhteison tavaramerkkien alalla sidottua hankintaa
ja soveltaa ainoastaan merkityksellisid unionin oikeuden sdédnnoksid sellaisina kuin
unionin tuomioistuimet ovat niitd tulkinneet (ks. vastaavasti tuomio T-24/00, Sun-
rider v. SMHV (VITALITE), tuomio 31.1.2001, Kok., s. II-449, 33 kohta oikeuskay-
tdntoviittauksineen ja tuomio T-16/02, Audi v. SMHV (TDI), tuomio 3.12.2003,
Kok., s. II-5167, 40 kohta oikeuskayténtoviittauksineen).

Edelld esitetyn perusteella valituslautakunta on soveltanut oikein asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa katsoessaan, ettd tdssd sddnnoksessd tar-
koitettu ehdoton hylkédysperuste esti Hallux-merkin rekister6éinnin luokkaan 10 kuu-
luvien ortopedisten tuotteiden osalta.

Jalkineet

Kantaja ja SMHV ovat yhtd mieltd valituslautakunnan kanssa sen riidanalaises-
sa padtoksessd esittimdstd toteamuksesta, jonka mukaan kohdeyleison muodostaa
suuri yleiso, koska jalkineet ovat paivittdiskulutustavaroita. Taméd toteamus on hy-
viaksyttava. Siitd seuraa, ettd on arvioitava, miten tavanomaisesti valistunut, kohtuul-
lisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja ymmairtéda sanan “hallux” (asia
T-219/00, Ellos v. SMHV (ELLOS), tuomio 27.2.2002, Kok., s. II-753, 30 kohta ja ks.
myo6s analogisesti asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok.,
s. 1-3819, 26 kohta).
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Ensimmadiseksi on huomattava, ettd vaikka sana "hallux” esiintyy sanakirjoissa, se
kuuluu kuolleeseen kieleen, jota ei opiskella yleisesti. Kuten kantaja huomauttaa, timéa
sana ei myoskaén sisilly yleiskielen sanastoon, jota latinan kielen opiskelussa useim-
miten opitaan. Ei myoskéén voida olettaa, ettéd isovarpaan virheasentojen tieteelliset
nimet olisivat suuren yleison tiedossa. Valituslautakunta tyytyi téssé yhteydessé viit-
taamaan internetsivuilta otettuihin lainauksiin. Téllainen ndytto ei kuitenkaan riitd
osoittamaan teknisen termin kédyton yleisyyttd ja sitd kautta sen tunnettuutta suuren
yleison keskuudessa (ks. edelld 47 kohta). Unionin yleinen tuomioistuin on nimittdin
jo todennut, etta tietyn teknisen termin tunnettuutta kohdeyleison keskuudessa, kun
tdma kohdeyleis6 muodostuu keskivertokuluttajista, ei voida osoittaa silld, ettd tama
sana esiintyy erikoisalojen sanakirjoissa (ks. vastaavasti asia T-341/06, Compagnie
générale de diététique v. SMHV (GARUM), tuomio 12.3.2008, kohta 39, ei julkaistu
oikeustapauskokoelmassa).

Toiseksi on kuitenkin huomattava, etté jalkineiden yleiseen luokkaan kuuluu alaluok-
ka terveysjalkineet. Unionin yleinen tuomioistuin toteaa tdhin, ettd kantaja véitti
kirjelmisséddn ja istunnossa myyvénsd terveysjalkineita. Kuten kantaja kirjelmissdaan
esittdd (ks. edelld 25 kohta), tdhén erityiseen alaluokkaan kuuluvia jalkineita ei varsi-
naisesti ole tarkoitettu vaivaisenluusta kirsiville potilaille, mutta ne kuitenkin sopivat
heille ja hidastavat vaivaisenluun kehittymista.

On kuitenkin huomattava, ettd tdmin jalkineiden erityisen alaryhmin kohderyhmé
on yhtdiltd sama kuin isovarpaan sairauksiin suunniteltujen ortopedisten tuotteiden
kohderyhmd, jonka on todettu tuntevan sanan "hallux” merkityksen tai saavan sen to-
dennékoisesti tietoonsa (ks. edelld 48 kohta). Kuten SMHYV viittad, terveysjalkineiden
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kohderyhma késittad lisdksi henkilitd, joiden ei ole valttdmatonta kayttda ortope-
disia tuotteita mutta jotka siitd huolimatta ovat joko suoraan tekemisissé jalkateran
sairauksien kanssa tai jotka ovat ottaneet ndisté asioista selvéd ja kiinnittavét niihin
todennékdisesti erityistd huomiota. Vaikka onkin totta, ettd terveysjalkineita han-
kitaan ilman lddkéarin maardystd, nédiden jalkineiden myyjat todennédkoisesti antavat
ohjeita ja neuvoja isovarpaan sairauksista karsiville henkil6ille ja kertovat heille eten-
kin niiden sairauksien tieteelliset nimet, joihin terveysjalkineet sopivat. Nain ollen
on katsottava, ettd Hallux-merkilld kaupan pidettyjen terveysjalkineiden kuluttajat
pitéisivit tatd merkkid osoituksena siitd, ettd kyseiset tuotteet sopivat erityisesti iso-
varpaan sairauksista kérsiville henkilgille.

Valituslautakunta on siis aivan oikein katsonut ainakin terveysjalkineiden alaryhmén
osalta, ettd merkki "hallux” kuvaa rekisterdintihakemuksessa tarkoitettujen tuottei-
den kéyttotarkoitusta. Ndin ollen valituslautakunta on téysin perustellusti todennut,
ettei kyseessd olevaa merkkid voida rekister6ida koko ryhmalle (ks. vastaavasti edelld
37 kohdassa mainitut asia STREAMSERVE, tuomion 46 kohta ja asia TEK, tuomion
94 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).

Edelld esitetyn perusteella valituslautakunta on soveltanut oikein asetuksen
N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa katsoessaan, ettd kyseisesséd sddnnokses-
sd tarkoitettu ehdoton hylkdysperuste esti Hallux-merkin rekisteréinnin luokkaan 25
kuuluvien jalkineiden osalta.
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Ensimmaéinen kanneperuste on siksi hyldttdva kaikkien riidanalaisten tuotteiden
osalta.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan sanamuodosta ilmenee, ettei merkkia voida
rekister6idd yhteison tavaramerkiksi, jos yksikin kyseisessd saidnnoksessd mainituista
ehdottomista hylkdysperusteista soveltuu merkkiin (ks. asia T-360/99, Community
Concepts v. SMHV (Investorworld), tuomio 26.10.2000, Kok., s. I1-3545, 26 kohta
oikeuskéytdntoviittauksineen).

Téstd seuraa yhtaalta, ettd valituslautakunta totesi perustellusti, ettei Hallux-merkkia
voida rekister6idd yhteison tavaramerkiksi kaikkien riidanalaisten tuotteiden osalta,
ja toisaalta, ettd kantajan vaatimukset, jotka koskevat riidanalaisen paitoksen osit-
taista kumoamista, on hylattava eikd toisesta kanneperusteesta ole tarpeen lausua.

Oikeudenkiyntikulut

Unionin yleisen tuomioistuimen ty6jérjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asian-
osainen, joka hivida asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkayntikulut, jos vasta-
puoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hdvinnyt asian, se on velvoitettava korvaa-
maan oikeudenkéyntikulut SMHV:n vaatimusten mukaisesti.
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Niilld perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylitidan.

2) Fidelio KG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Azizi Cremona Frimodt Nielsen

Julistettiin Luxemburgissa 16 pdivani joulukuuta 2010.

Allekirjoitukset
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