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YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljis jaosto)

8 péivini kesikuuta 2005

Asiassa T-315/03,

Hans-Peter Wilfer, kotipaikka Markneukirchen (Saksa), edustajanaan asianajaja
A. Kocklduner,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehindén D. Schennen ja G. Schneider, .

vastaajana,

* Oikeudenkiyntikieli: saksa.
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WILEER v. SMHV (ROCKBASS)
jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n ensimmiisen valituslautakunnan

11.7.2003 tekemistd padtoksestd (asia R 266/2002-1), joka koskee sanamerkin
ROCKBASS rekisterdintid yhteison tavaramerkiksi,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEENTUOMIOISTUIN (neljis jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja H. Legal sekd tuomarit P. Lindh ja

V. Vadapalas,

kirjaaja: hallintovirkamies I. Natsinas,

ottaen huomioon ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimeen 15.9.2003 jitetyn
kannekirjelmén,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 16.12.2003 jitetyn
vastineen,

ottaen huomioon 9.12.2004 pidetyssii istunnossa esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja on 5.10.2001 esittinyt yhteison tavaramerkin rekisterdintid koskevan
hakemuksen sisémarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit)
(SMHYV) yhteison tavaramerkistd 20 pdivéné joulukuuta 1993 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna,
nojalla.

Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, on sanamerkki ROCKBASS.

Tuotteet, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisteroimisté varten koskevaan 15.6.1957
tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna,
pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 15 ja 18 ja vastaavat seuraavaa kuvausta:

— luokka 9: ”Adnitekniikkalaitteet, miksauspdydat, d4nitehostelaitteet, vahvistimet,
kaiuttimet, aktiivikaiuttimet (Combot); edelld mainittujen tuotteiden mukaan
muotoillut kotelot, laukut ja kassit”
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— luokka 15: "Soittimet, erityisesti kitarat, sdhkékitarat, bassokitarat, akustiset
kitarat, kitaratarvikkeet, nimittéin kielet, otenauhat, viritystapit ja hihnat; edelld
mainittujen tuotteiden mukaan muotoillut kotelot, laukut ja kassit”

— luokka 18: "Kotelot, laukut ja kassit”.

Tutkija hylkdsi hakemuksen 11.3.2002 tekemillddn paitokselld asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan nojalla.

Kantaja valitti 25.3.2002 tutkijan pattoksestda SMHV:oon asetuksen N:o 40/94 57—
62 artiklan nojalla ja jitti 3.7.2002 kirjelmén, joka sisilsi valituksen perusteet.

Kantaja jétti 2.7.2003 tdydentivin kirjelmén, joka sisélsi musiikkilehden toimittajana
tyoskentelevin Roesbergin antaman lausunnon seki tiedot tavaramerkin ROCK-
BASS rekisterdinneistd Kanadassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.

SMHV:n ensimmiinen valituslautakunta hylkési asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan c alakohdan nojalla valituksen 11.7.2003 tekemalladn pagtokselld
(jaljempénd riidanalainen p#itds), joka annettiin kantajalle tiedoksi 16.7.2003.
Valituslautakunta katsoi, ettd musiikkialan asiantuntijoista koostuva kohdeyleisé
katsoo sanan "rockbass” viittaavan bassokitaraan, joka soveltuu erityisesti rock-
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musiikin soittamiseen, ja kuvaavan my®s bassokitaran soittotekniikkaa "bassorok-
kia”. Se arvioi tilld perusteella, ettd sanamerkki ROCKBASS kuvaa suoraan soittimia
ja niiden tarvikkeita sekd muita hakemuksessa mainittuja tavaroita sikéli kuin niiden
kuvaukset sisiltiviit bassokitaroiden yhteydessd kaytettdvid tuotteita.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen pdatoksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

SMHYV vaatii, etti ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin

~— _ hylkad kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkayntikulut.
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Kantajan edustamiseen liittyvd pyynto

Kantaja pyysi suullisessa kisittelyssd ottamaan huomioon, etti hiinen asiamiehingén
toimivat asianajaja A. Kocklduner ja patenttiasiamies S. Zech yhdessi tai toissijaisesti
asianajaja A. Kocklduner, jota avustaa patenttiasiamies S. Zech,

Zechille annettiin lupa esiintyid suullisessa kisittelyssi asianajajan ldsniollessa ja
tdmén valvonnan alaisena. Sitd vastoin kantajan pyyntdd, ettd Zech hyviksyttiisiin
hénen asiamiehekseen, ei voida hyviksyi. Yhteiséjen tuomioistuimen perussadnnon
19 artiklan mukaan vain asianajaja, jolla on oikeus esiintyii jonkin jasenvaltion tai
jonkin Euroopan talousalueesta (ETA) tehdyn sopimuksen osapuolena olevan
valtion tuomioistuimessa, voi edustaa tai avustaa muita osapuolia kuin jisenvaltioita
ja toimielimig, joihin on viitattu saman artiklan ensimmiisessi ja toisessa kohdassa
(ks. asia T-14/04, Alto de Casablanca v. SMHV — Bodegas Chivite (VERAMONTE),
médrdlys 9.9.2004, Kok. 2004, s. I1-3077, 9 kohta oikeuskiytintéviittauksineen).

Suullisessa kisittelyssi esitetty todistus tavaramerkin ROCKBASS rekistersin-
timenettelystii Yhdysvalloissa

Kantaja esitti suullisessa kisittelyssi todistuksen, joka liittyy tavaramerkin ROCK-
BASS rekisterdintimenettelyyn Yhdysvalloissa.

Taltd osin on huomautettava ensiksi, ettd asetuksen N:o 40/94. 63 actiklan 2 kohdasta
yhdessi sen 3 kohdan kanssa seuraa, ettd valituslautakuntien piitsksen kumoami-
nen ja muuttaminen on mahdollista vain aineellisen tai muodollisen lainvastaisuu-
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den vuoksi. Vakiintuneen oikeuskiytinndn mukaan yhteison toimenpiteen lainmu-
kaisuutta on arvioitava niiden tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen perusteella,
jotka olivat olemassa toimenpiteen toteuttamisen ajankohtana. Valituslautakunnan
paitoksen lainmukaisuus voidaan niin ollen riitauttaa vetoamalla uusiin tosiseik-
koihin ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimessa ainoastaan siind tapauksessa,
ettd osoitetaan, ettd valituslautakunnan oli viran puolesta otettava nama tosiseikat
huomioon hallinnollisessa menettelyssi ennen kuin se teki péitoksen asiassa (ks.
asia T-222/02, HERON Robotunits v. SMHV (ROBOTUNITS), tuomio 26.11.2003,
Kok. 2003, s. 11-4995, 50 ja 51 kohta oikeuskdytéantoviittauksineen).

Kisiteltdvini olevassa asiassa kantaja on jittinyt todistuksen riidanalaisen
paitoksen tekemisen jélkeen. Lisiksi tavaramerkin ROCKBASS rekisterdintimenet-
telyyn Yhdysvalloissa liittyviit seikat eivit muodosta sellaista asiasiséltdd, joka
valituslautakunnan olisi otettava viran puolesta huomioon ennen riidanalaisen
paitoksen tekemistd. Nain ollen kyseessd oleva todistus ei aseta kyseenalaiseksi
tamin paatoksen laillisuutta, ja se on néin ollen jatettivd huomioon ottamatta.

Kumoamisvaatimus

Kantaja esittdd kanteensa tueksi nelji kanneperustetta, Ensimmiinen kanneperuste
liittyy laiminlyontiin tutkia asiasisdlté viran puolesta. Samalla, kun kantaja viittdd,
ettii perusteluvelvollisuutta on rikottu, héin viittda toisessa kanneperusteessaan, ettd
valituslautakunta ei ole ottanut huomioon kantajan 2.7.2003 jittimén tdydentévin
kirjelmén sisiltimia asiakirjoja. Kolmas ja neljis kanneperuste liittyvét asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ ja b alakohdan rikkomiseen.
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Ensimmdinen kanneperuste, joka liittyy siihen, ettd asiasisdltod ei asetuksen N:o
40/94 74 artiklan 1 kohdan ensimmdisen virkkeen vastaisesti ole tutkittu viran
puolesta

Asianosaisten lausumat

Kantaja katsoo, ettd SMHYV ei ole tutkinut asiasiséltéd viran puolesta ja on rikkonut
asetulksen N:o 40/94 74 artildan 1 kohdan ensimmdisti virkettd silkili kuin se ei ole
ottanut huomioon merkin rekisterdintié puoltavia Internetisti saatuja tietoja.

Kantajan mukaan SMHV ei ole nimittdin ottanut huomioon sitd seikkaa, ettd
Internetissd sanaa "rockbass” kéytettiin pddasiassa viittaamaan niihin tuotteisiin tai
tarkoittamaan kalaa eli kiviahventa. Mitd tulee muihin esimerkkeihin tdméin sanan
kiytostd, SMHV on ei ole ottanut huomioon siti seilkaa, ettd esimerkit eivit liity
kyseessd olevien tavaroiden olennaisiin ominaispiirteisiin.

SMHV vastaa, ettd valituslautakunta on riidanalaisessa padtoksessi viitannut
yhteentoista Internet-sivaun ja tarkastellut niiden sis@ltod. Lisiksi kantajan viite
koskee itse asiassa péitoksen pidsisiltéd. SMHV esittid sitd paitsi, ettd asetuksen
N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan sidnnoksessa ilmaistaan menettelyi koskeva periaate
eikd velvoitetta tutkia asiasisalté viran puolesta tietylli tavalla.

Ensimmiiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan ensimmiisen virkkeen mukaan
"menettelyssi virasto tutkii asiasisdlion viran puolesta”.
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Oikeuskiytdnnon mukaan toimivaltaisen viranomaisen suorittaman tavaramerkkien
tutkimisen on oltava tiukkaa ja kattavaa, jotta véltettdisiin tavaramerkkien perus-
teeton rekisterdinti (ks. jisenvaltioiden tavaramerkkilainsddddnnon lahentédmisestd
21.12.1988 annetun ensimmiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989,
L 40, s. 1) osalta asia C-104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003, Kok. 2003, s. I-3793,
59 kohta). Edelleen on oikeusvarmuuteen ja hyviédn hallintotapaan liittyvistd syistd
varmistuttava siité, ettei sellaisia tavaramerlkkejd rekister6id4, joiden kéyttd voitaisiin
menestyksekkidsti riitauttaa tuomioistuimissa (ks. direktiivin 89/104 osalta asia
C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 21 kohta).

Kisiteltidviind olevassa asiassa on selvii, etti valituslautakunta on tutkinut useampia
Internet-sivuja ja ettd se on ottanut huomioon némaé tiedot tutkiessaan tavara-
merkkihakemusta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa soveltamalla.
Taltd osin on todettava, ettd valituslautakunta ei ollut velvoitettu viittaamaan
riidanalaisessa paitoksessd kaikkeen tietoon, jonka se on voinut 16ytdd Internetisti.
Sitd paitsi se seikka, ettd ndmi tiedot sisiltavit useita viittauksia haetun
tavaramerkin kiytostd hakijan tavaroiden yhteydessi, ei sellaisenaan aseta kyseen-
alaiseksi valituslautakunnan johtopditostd, jonka mukaan merkki on asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvaileva.

Sitd paitsi kantajan viite, jonka mukaan SMHV on tulkinnut védrin Internetistd
l6ytimiddn tietoja, kohdistuu todellisuudessa valituslautakunnan riidanalaisessa
piatoksessd suorittamaan asiasisdllon tutkimiseen. Tétéd véitettd on siis analysoitava
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomiseen liittyvan
kanneperusteen yhteydessa.

Edells esitetyn perusteella ensimmiinen kanneperuste on hylittéva.
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Toinen kanneperuste, joka liittyy kantajan esittdmien seikkojen huomiotta
Jéttdmiseen

Asianosaisten lausumat

Kantaja vaittdd, ettd valituslautakunta ei ole tutkinut sen 2.7.2003 jattamad
tdydentdvad kirjelmédd ja sen liitteitd, jotka siséltévit musiikkilehden toimittajan
Roesbergin lausunnon ja tiedot tavaramerkin ROCKBASS aikaisemmista rekiste-
roinneistd. Kantajan mukaan SMHV:lla oli velvollisuus selittdd, minkd vaoksi niitd
liséselvityksi ei ollut syyti ottaa huomioon.

SMHY vastaa, ettd 2.7.2003 jitetty kirjelmé esitettiin vuosi sen jilkeen, kun kanteen
perusteet oli esitetty ja ainoastaan yhdeksén pdivdd ennen riidanalaisen péitoksen
tekemistd. Sikdli kuin tietty aika on kulunut ennen kuin jétetyt asiakirjat esitettiin
asian esittelijille, kyseessi olevaa kirjelméi ei ole saatettu asianmukaisesti valitus-
lautakunnan tietoon.

SMHYV katsoo myds, ettd valituslautakunta saattoi olla ottamatta huomioon timén
kirjelmdn asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan nojalla ja etti sen oli jopa
kiellettyd, sillikin uhalla, ettd hyvin oikeudenkiytén periaatetta loukataan, ottaa
huomioon péitdksenteon aikana jitetyn kirjelmin sisilto.

Sitd paitsi kantajan toimittamassa Roesbergin lausunnossa toistettiin ainoastaan
viiite, jonka kantaja oli jo esittinyt SMHV:lle ja jonka valituslautakunta tutki
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riidanalaisessa padtoksessdiin. Aikaisempia yhteisén ulkopuolisia rekisterdinteja
koskevalla viitteelld voidaan katsoa olevan vain vdhiinen merkitys kasiteltdvana
olevassa asiassa.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 59 artiklan kolmannen virkkeen mukaan tutkijoiden
paatoksistd valitettaessa valituksen perusteet sisaltdvi kirjelmé on jétettdva neljin
kuukauden kuluessa péaitoksen tiedoksiantamisesta.

Tata saannostd ei tulisi tulkita silld tavoin, ettd se estdd ehdottomaan hylkéys-
perusteeseen liittyviin valituksen tutkimisen aikana toimitettujen uusien seikkojen
tai todisteiden huomioon ottamisen valituksen perusteiden esittdmiselle asetetun
midrdajan padttymisen jilkeen. Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdassa, jossa
saddetddn, ettdi SMHV voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja, joihin osapuolet
eivit ole vedonneet midrdajassa, tai todisteita, joita ei ole esitetty mdérdajassa,
annetaan itse asiassa valituslautakunnalle harkintavaltaa, miti tulee timin
méérdajan pédttymisen jilkeen esitettyjen hsaselv1tysten huomioon ottamiseen. Sita
paitsi SMHV on esittényt vastauksena ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen
kysymykseen suullisessa ksittelyssd, ettd ehdottomien hylkéysperusteiden tutkimi-
seen liittyvd menettely valituslautakunnassa ei sisilld erityistd méardaikaa, jonka
jilkeen osapuolet eivit endé voi perustellusti vedota uusiin tosiseikkoihin tai esitti
tidydentévid perusteluita.

Tastd seuraa, ettd valituslautakunnan olisi kisiteltdvina olevassa asiassa pitinyt
tutkia 2.7.2003 esitetty tiydentivi kirjelméd vakuuttuakseen vihintddnkin siita, ettd
se ei sisélld uusia tosiseikkoja tai todisteita, jotka on tutkittava asetuksen N:o
40/94 74 artiklan 2 kohdan perusteella.
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SMHYV on myéntényt kirjelmésséin ja suullisessa kisittelyssi, etti valintalautakunta
ei tutkinut kantajan tiydentivid kirjelmad. Taltd osin SMHYV ei ole millddn tavoin
vahvistanut, ettd valituslautakunta olisi kantajan tiydentivin kirjelméin saadessaan
jo tehnyt pddtksensd ja etti valituslautakunta ei olisi voinut endd ottaa siti
huomioon. On my&s katsottava, ettd SMHV ei voi tyytyd viittdmisn, ettd sen
hallinnolliseen organisaatioon liittyvét seikat eivit ole mahdollistaneet kyseisen
kirjelmén saattamista valituslautakunnan tietoon.

Néin ollen valituslautakunta on tehnyt menettelyvirheen, kun se on jittinyt timéin
kirjelmidn tutkimatta.

Menettelyvirheestd voi kuitenkin seurata p#itdksen kumoaminen kokonaan tai
osittain ainoastaan, jos kanteen kohteena oleva p#itds olisi ilman tita virhettd voinut
olla sisilloltadn erilainen (ks. analogisesti asiat 209/78-215/78 ja 218/78, Van
Landewyck ym. v. komissio, tuomio 29.10.1980, Kok. 1980, s. 3125, Kok. Ep. V,
s. 355, 47 kohta ja asia C-142/87, Belgia v. komissio, tuomio 21.3.1990, Kok. 1990, s.
1-959, Kok. Ep. X, s. 387, 48 kohta; ks. samoin tilti osin asia C-447/02 P, KWS Saat v.
SMHYV, tuomio 21.10.2004, Kok. 2004, s. I-10107, 47-50 kohta). On todettava, etti
kantajan valituslautakuntaan jittami tiydentivé kirjelma ei sisaltinyt sellaisia uusia
vilitteitd tai uusia todisteita, jotka olisivat voineet vaikuttaa riidanalaisen p#itoksen
sisaltoon.

Itse asiassa on selvid, ettd Roesbergin lausunto on esitetty ainoastaan kahden
vilitteen tueksi, joihin kantaja on jo vedonnut tutkijan ja valituslautakunnan
kisittelyssd, Namd kaksi viitettd, joita on tarkasteltu riidanalaisen paitéksen 19—
22 kohdassa, koskivat kumpikin kysymysti siitd, kuvaako sana "rockbass” vain yhti
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musiikin tyylisuuntaa ja onko olemassa bassokitaroita, jotka on tarkoitettu erityisesti
taminkaltaisen musiikin soittamiseen. T#std seuraa, ettd Roesbergin lausunto ei olisi
voinut vaikuttaa riidanalaisen paatoksen siséltéon. ’

Mitd tulee tietoihin tavaramerkin ROCKBASS rekisterdinnistd Kanadassa, Austra-
liassa ja Uudessa-Seelannissa, on huomattava, ettd yhteison tavaramerkkilainsaa-
déntdé muodostaa sainnoskokonaisuudesta koostuvan itsendisen jirjestelmén, jolla
pyritian omiin tavoitteisiin ja jota sovelletaan kansallisista jirjestelmistd riippumatta
(ks. asia T-32/00, Messe Miinchen v. SMHV (electronica), tuomio 5.12.2000,
Kok. 2000, s. I1-3829, 47 kohta). Oikeuskdytinnén mukaan aikaisemmin jisenval-
tioissa suoritetut rekisterdinnit eivit ole ratkaisevia seikkoja, vaan ne voidaan
ainoastaan ottaa huomioon yhteisén tavaramerkkid rekisterditiessd, jolloin niitd
voidaan muun muassa kiyttdd analysoinnin apuna tutkittaessa yhteison tavara-
merkkihakemusta (ks. asia T-393/02, Henkel v. SMHYV (valkoisen ja ldpindkyvén
pullon muoto), tuomio 24.11.2004, Kok. 2004, s. 11-4i15, 46 kohta oikeus-
kiiytintoviittauksineen). Tastd seuraa sitd suuremmalla syylld, ettd kolmansissa
maissa, joiden lainsaddintd ei ole yhteison yhdenmukaistamistoimien kohteena,
suoritetut rekisterdinnit eivit voi milldin tavoin auttaa vahvistamaan, ettd asetuksen
N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen arviointiperusteiden on
katsottu tdyttyvin.

Koska 2.7.2003 jitetty tiydentéivd kirjelméd ei nédin ollen sisdlld sellaisia uusia
seikkoja, jotka voisivat vaikuttaa riidanalaisen péitoksen sisdltoon, se seikka, ettd
valituslautakunta on jttdnyt tutkimatta tdmén kirjelman, ei voi aiheuttaa timén
pédtoksen kumoamista.

Kaikesta edelld mainitusta seuraa, ettd toinen kanneperuste on hylattavé.
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Kolmas kanneperuste, joka liittyy asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdan rikkomiseen

Asianosaisten lausumat

Kantaja kiistdd aluksi valituslautakunnan esittimin, kohdeyleiséd koskevan mééri-
telmédn, jonka mukaan kyseessi olevat tuotteet on suunnattu musiikkialan
asiantuntijoille. Kantajan mukaan kohdeyleisén tulee sisiltid valistunut keskiverto-
kuluttaja.

Mité tulee merkkiin ROCKBASS, kantaja esittid sen eri osien merkityksid, Se esittii
samoin, ettd englanniksi sanoilla “rock bass” on tarkka merkitys, nimittiin
"kiviahven”, joka on erittdin epétavanomainen kyseisten tuotteiden osalta. Kohde-
yleiso katsoo kuitenkin kyseessi olevan merkin, joka on kieliopilliselta rakenteeltaan
epitavanomainen ja jolla on epiiselvii merkitys, mielikuvitukselliseksi sanaksi.

Edelleen kantaja esitti, etti mahdollisista kuvailevista konnotaatioistaan huolimatta
merkilli ROCKBASS ei voi kyseessd olevat tuotteet huomioon ottaen olla selvi
merkitystd, jota ei voisi kisittdd vidrin, Nimittdin kun bassokitaralla ei ole erityisit
rock-musiikkiin yhdistettivid tunnusmerkkeji, ei vaikuta luonnolliselta katsoa
termiél "rockbass” osoitukseksi tietynlaisesta bassokitarasta tai bassokitaran jonkin
toiminnon nimitykseksi.

Siinidkin tapauksessa, etté katsottaisiin, etti termi "rockbass” tarkoittaa bassokitaran
soittotekniikkaa, tdmd merkitys ei kuvaile tuotteiden kiyttss, koska jokaisella
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soittimella voidaan soittaa kiytinnossi kaikkia musiikin tyylejd. Ndin ollen merkin ja
bassokitaroiden vililli ei ole suoraa yhteyttd erityisesti siksi, ettd merkki ei Lity
niiden olennaisiin ominaispiirteisiin.

Mitd tulee kitaratarvikkeisiin, kantaja esittid lainaamalla asiassa T-219/00, Ellos
vastaan SMHV (ELLOS), 27.2.2002 annettua tuomiota (Kok. 2002, s. II-753,
41 kohta), ettd oikeuskiytinnossd vaaditaan, ettd tavaroiden tai palvelujen lajeja
on tarkasteltava itsendisesti. Kisiteltivini olevassa asiassa sanalla “rockbass” ei
ole selviiéi yhteytti luokkaan 15 kuuluviin kitaratarvikkeisiin eikd luokkiin 9 ja
18 kuuluviin tavaroihin.

SMHYV vastaa, ettd merkin merkitysti on analysoitava ottaen huomioon kohdeyleiso
ja hakemuksessa mainitut tavarat, eika tekniselld nikokohdalla ole juurikaan
merkitysta. Kasiteltdvind olevassa asiassa kohdeyleiso koostuu taidetta harjoittavista
musiikin ammattilaisista tai harrastelijoista, jotka muodostavat kuluttajien ryhmin,
jolla on erityisié tietoja tai jotka voivat kysyd neuvoa alan erikoisliikkeesta.

Mité tulee kyseessd olevan merkin osiin, SMHV katsoo, ettd sana "bass” tarkoittaa
sekd soitinta ettd musiikkiteoksen bassonuotteja. Sana "rock” tarkoittaa tdssd
yhteydessi rock-musiikkia. Se seikka, etti merkilld ja sen osilla voi olla muussa
yhteydessd muita merkityksid, ei ole merkityksellistd. Kyseessa oleva merkki, joka on
tehty kahden sanan lauseopillisesti tavanomaisesta rinnakkainasettelusta ja jolla on
selvi ja kieliopin mukainen muoto, tarkoittaa bassoa, jolla soitetaan rockia.

Tallainen johtopéitos voidaan tehdd myds useiden Internet-sivujen tarkastelun
perusteella, mukaan luettuna kantajan ilmoittamat sivut, joilla mainittiin sana
"rockbass” soittimena.
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SMHYV viittd, ettd kantajan viite, jonka mukaan ei ole olemassa erityisesti rockin
soittamiseen valmistettuja bassokitaroita, ei ole ratkaiseva kohdeyleisé huomioon
ottaen, joka ymmirtdd sanan "rockbass” ajattelematta teknisii mahdollisuuksia.
Kyseessd olevan merkin kuvailevan luonteen vahvistamiseen riitti, etti kuluttajalle
osoitetaan selvisti, ettd kitara soveltuu myds rock-musiikin soittamiseen.

SMHV:n mukaan hylkiysperusteet eivit sovellu ainoastaan luokkaan 15 kuuluviin
tavaroihin, joita ovat bassokitarat, vaan kaikkiin hakemuksessa mainittuihin
tavaroihin. Luokkaan 9 kuuluvat ddnitekniikkalaitteet ovat vilttimittdmia rockin
soittamiseen sihkdiselld bassokitaralla, joka ei voi tuottaa dntd ilman vahvistimia ja
kovaiénisid. Mitd tulee luokkaan 18 kuuluviin koteloihin, laukkuihin ja kasseihin,
merkki on kuvaileva sikili kuin niité kiytetdéin kitaroiden ja #éinitekniikkalaitteiden
kuljettamiseen, koska kyseinen merkki ymmirretisn viittaukseksi niiden laukkujen
sisdltoon.

'

Mité tulee tarvikkeisiin, kuten kieliin, otenauhoihin, viritystappeihin ja hihnoihin,
SMHYV katsoo, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan tarkoituksessa ei ole
olemassa muunlaisia tarvikkeita kuin sellaisia, jotka seuraavat aina midriteltyi
péituotetta ja joita kohdellaan siten samalla tavoin. Tuollainen piitelmi seuraa
selvisti asetuksen N:o 40/94 12 artiklan c kohdasta. Vaikka ensimmiisen oikeus-
asteen tuomioistuin on hyviksynyt erilaisen niikékannan edelld mainitussa asiassa
ELLOS (tuomion 41 kohta) ja asiassa T-140/00, Zapf Creation vastaan SMHV (New
Born Baby), tuomio 3.10.2001 (Kok. 2001, s. 11-2927, 31 kohta), SMHV arvioi
epittarkoituksenmukaiseksi nikokannan, jonka mukaan jokaista rekisterdintihake-
muksen kattamaa tavaraa olisi tarkasteltava erikseen ilman, etti otetaan huomioon
niiden suhde muihin tavaroihin.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan mukaan "tavaramerkkejs,
jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeisti tai merkinnaist, joita voidaan
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elinkeinotoiminnassa kiyttdd 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.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan saénnokselld pyritddn siihen
yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, ettd merkkeja tai merkintéjd, joilla kuvaillaan
sentyyppisten tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksia, joita varten rekisterdintid
haetaan, on jokaisen saatava vapaasti kiyttda. Talla sadnnokselld estetdén siis se, ettd
ainoastaan yksi yritys saisi kéyttéd téllaisia merkkeji tai merkint6ja sen vuoksi, etté
ne on rekisterdity tavaramerkiksi (asia C-191/01 P, SMHV v. Wrigley, tuomio
23.10.2003, Kok. 2003, s. -12447, 31 kohta ja em. asia ELLOS, tuomion 27 kohta).

Mainitussa saannéksessi tarkoitetaan niin ollen sellaisia merkkejé ja merkintojs,
joita voidaan kohdeyleisén nikékulmasta katsottuna normaalisti kiyttdd kuvaile-
maan rekisterdintihakemuksen kohteena olevaa tavaraa tai palvelua joko suoraan tai
mainitsemalla tavaran tai palvelun oleellinen ominaisuus (asia C-383/99 P, Procter &
Gamble v. SMHYV, tuomio 20.9.2001, Kok. 2001, s. I-6251, 39 kohta). Merkin
kuvailevuutta on siis arvioitava yht##ltd suhteessa kyseisiin tavaroihin tai palveluihin
ja toisaalta sen suhteen, miten kohdeyleis6 ymmértdd merkin (asia T-356/00,
DaimlerChrysler v. SMHV (CARCARD), tuomio 20.3.2002, Kok. 2002, s. II-1963,
25 kohta).

Kasiteltivini olevassa asiassa valituslautakunta on arvioinut kohdeyleison osalta
riidanalaisen piaitoksen 15 kohdassa, ettd kyseessd olevat tavarat on suunnattu
erikoistuneelle yleisolle, joka koostuu musiikin ammattilaisista ja harrastelijoista.
Kuitenkin, kuten SMHV on viitteissisn tarkentanut, mikili kyseessd olevilla
kuluttajilla ei ole erityistietoja, he voivat kuitenkin aina kysyd neuvoa alan
erikoisliikkeest.
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Niin ollen on katsottava, ettd kisiteltivini olevassa asiassa kohdeyleisé koostuu
ammatti- ja harrastelijamuusikoista, jotka soittavat musiikkia mutta joilla ei
valttdmaittad ole erityisid teknisid tietoja.

Kun merkki ROCKBASS muodostuu kahdesta englannin kielen substantiivista
"rock” ja "bass”, kohdeyleisé on ensisijaisesti englanninkielinen yleisé. On kuitenkin
huomattava, ettd merkin muodostavat sanat 16ytyvit mahdollisesti pienin muun-
noksin muistakin yhteisén kielisti.

Kuten valituslautakunta on todennut, sana "rock” kuvaa yhden merkityksensi
mukaan musiikin tyylisuuntaa ja sana "bass” kuvaa musiikkiteoksen tai soittimen,
esimerkiksi bassokitaran, alimpia déni.

Merkin ROCKBASS osien eri merkityksiin liittyvién kantajan viitteeseen siits, etti
merkilld ei ole selvdd ja madrittyd merkitystd, on todettava, cttd merkin kuvailevaa
Iuonnetta on arvioitava suhteessa tavaroihin tai palveluihin, joille rekistersintis on
haettu (ks. tiltd osin em. asia ROBOTUNITS, tuomion 41 kohta). Kisiteltivina
olevassa asiassa valituslautakunta on perustellusti ottanut huomioon erityisesti
kyseessd oleviin tavaroihin liittyviit merkitykset.

Tistd seuraa, ettd sana "rockbass” kuvaa, kuten valituslautakunta toteaa, bassoki-
taraa, joka soveltuu rock-musiikin soittamiseen, tai piinvastoin musiikin tyylisuun-
taa, jota soitetaan bassokitaralla.
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Tatd arviota ei pidd asettaa kyseenalaiseksi sen vuoksi, ettd kyseinen sana ei
sellaisenaan esiinny sanakirjoissa.

Talti osin on muistutettava, etti yhteisdjen tuomioistuimen oikeuskdytdnnon
mukaan kuvaileva on tavaramerkki, joka koostuu uudissanasta, joka puolestaan
muodostuu osista, joista jokainen kuvailee niiden tavaroiden tai palvelujen
ominaisuuksia, joita varten rekisterintid on haettu, paitsi jos on olemassa
havaittavissa oleva ero yht#éltd kyseisen uudissanan ja toisaalta niiden osien, joista
kyseinen sana muodostuu, pelkin summan vililli, mika edellyttaa sitd, ettd sen takia,
etti yhdistelm# on tavanomaisesta poikkeava kyseisten tavaroiden tai palvelujen
osalta, kyseinen uudissana luo vaikutelman, joka on riittdvin kaukana siitd
vaikutelmasta, joka syntyy kyseisen uudissanan muodostavien osien vilittdmien
ilmausten pelkastd yhdistelmastd (ks. direktiivin 89/104 osalta asia C-363/99,
Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004, s. 1-1619, 100 kohta ja
asia C-265/00, Campina Melkunie, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004, s. 1-1699, 43
kohta).

Kasiteltivind olevassa asiassa merkki ROCKBASS ei poikkea englannin kielen
sananmuodostussaannéistd, silld sen muodostavat kaksi sanaa on asetettu rinnak-
kain lauseopillisesti oikein. Merkki ei ole mydskddn rakenteeltaan epétavallinen (ks.
tiltd osin em. asia CARCARD, tuomion 29 kohta ja em. asia ROBOTUNITS,
tuomion 39 kohta) eikd luo vaikutelmaa, joka olisi kaukana siité vaikutelmasta, jonka
sen osien merkitysten pelkkd yhdistdminen luo.

Miti tulee kantajan viitteeseen, jonka mukaan teknisesti katsoen ei ole olemassa
erityistd bassokitaraa, joka on tarkoitettu rock-musiikin soittamiseen, on muistu-
tettava, etti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamiseksi
riittdd, ettd merkki kuvailee kyseessd olevien tuotteiden yhtd mahdollista kaytts-
tarkoitusta, jonka kohdeyleisd ottaa mahdollisesti huomioon, kun se tekee
valintaansa, ja ndin ollen timi kiyttotarkoitus muodostaa kyseisten tavaroiden
yhden oleellisen ominaisuuden (em. asia ROBOTUNITS, tuomion 44 kohta ja asia
T-311/02, Lissotschenko ja Hentze v. SMHV (LIMO), tuomio 20.7.2004, Kok.2004,
s. 11-2957, 41 kohta).
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On selviid, ettdi rock-musiikin soittaminen muodostaa yhden kyseessid olevien
tavaroiden mahdollisen kiyttotarkoituksen. Rock-musiikki on hyvin tunnettu
moderni tyyli, joka liitetdéin sihkokitaraan. N#in ollen viittaus sihkoiseen
bassokitaraan, jota seuraa viittaus tidhin tyyliin, otetaan mahdollisesti huomioon
kitaraa valittaessa, erityisesti jos kuluttaja aikoo soittaa rockia. Sitd paitsi, kuten
valituslautakunta on osoittanut viitatessaan eri Internet-sivuihin, sanoista "rock” ja
"bass” koostuvaa merkkid kiytetdéin kaupankdynnissi mahdollisesti yleisesti nimi-
tyksend sihkoiselle bassokitaralle, jota kiytetdin rock-musiikin soittamiseen.
Kysymys tuollaisen nimityksen teknisesté tarkkuudesta ei ole olennainen kyseessi
olevan kuluttajan kannalta, jolla ei ole erityistd teknistd tuntemusta.

Niin ollen valituslautakunta on bassokitaroiden osalta oikeutetusti todennut, etti
merkki ROCKBASS liittyy suoraan niihin tavaroihin sekd yhteen niiden kiytts-
tarkoituksista, jonka kohdeyleisé ottaa mahdollisesti huomioon valintaa tehdesséén,
ja se on siten kuvaileva,

Muiden luokkaan 15 kuuluvien ja rekisterdintihakemuksessa mainittujen soittimien
osalta on todettava, ettd kantaja on hakenut kyseess# olevan merkin rekisterdintii
kaikkia tihdn ryhméén kuuluvia tuotteita varten tekemiitti eroa niiden vililld, Néin
ollen on vahvistettava valituslautakunnan arvio silti osin kuin se koskee titi ryhmiis
kokonaisuudessaan (ks. tilti osin asia T-359/99, DKV v. SMHV (EuroHealth),
tuomio 7.6.2001, Kok. 2001, s. 1I-1645, 33 kohta; asia T-106/00, Streamserve v.
SMHYV (STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. 1I-723, 46 kohta; asia
T-355/00, DaimlerChrysler v. SMHV (TELE AID), tuomio 20.3.2002, Kok. 2002, s.
[1-1939, 34 kohta; em. asia CARCARD, tuomion 33-36 kohta ja asia T-358/00,
DaimlerChrysler v. SMHV (TRUCKCARD), tuomio 20.3.2002, Kok. 2002, s. 11-1993,
34 ja 37 kohta).

Miti tulee hakemuksessa mainittuihin luokkaan 15 kuuluviin kitaratarvikkeisiin, eli
kieliin, otenauhoihin, viritystappeihin ja hihnoihin seki kitaroiden mukaan
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muotoiltuihin koteloihin, laukkuihin ja kasseihin, on muistutettava, ettd tavaran
nimittimiselld “tarvikkeeksi” on vain ohjeellinen luonne (em. asia New Born Baby,
tuomion 31 kohta).

Lisiksi merkin kuvailevuutta tulee arvioida yksiléllisesti suhteessa rekisterdintiha-
kemuksessa olevaan kuhunkin tavara- ja/tai palvelulajiin. Sanamerkin kuvailevuuden
arvioimiseksi suhteessa madrittyyn tavara- ja/tai palvelulajiin ei nimittdin ole
tarpeellista tietda sitd, onko tavaramerkin hakijalla aikomus toteuttaa tai toteuttaako
hin tiettyd markkinointisuunnitelmaa, johon siséltyy paitsi timéntyyppisié tavaroita
ja/tai palveluita my6s muunlaisia tavaroita ja/tai palveluita (em. asia TELE AID,
tuomion 42 kohta; em. asia CARCARD, tuomion 46 kohta ja em. asia
TRUCKCARD, tuomion 47 kohta).

Voi kuitenkin olla niin, ettid tavaramerkkida koskevassa hakemuksessa tarkoitetut
palvelut ja tavarat liittyvit erottamattomasti toisiinsa, koska ndmé palvelut voivat
koskea vain kyseisten tavaroiden paikalleen asettamista, ja ndin ollen on
hyviksyttiva yhteinen ratkaisu ndiden tavaroiden ja palvelujen osalta (ks. tiltd osin
asia T-216/02, Fieldturf v. SMHV (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS...
PLAYS LIKE GRASS), tuomio 31.3.2004, Kok. 2004, s. 11-1023, 33 kohta).

Kisiteltdvini olevassa asiassa rekisterdintihakemuksessa nimetyt tavarat, kuten
kitaratarvikkeet seki kitaroiden mukaan muotoillut kotelot, laukut ja kassit, on
tarkoitettu kiytettiviksi ainoastaan kitaroiden kanssa, Nain ollen on hyvéksyttivé
ndiden luokkaan 15 kuuluvien tavaroiden osalta sama nékokanta kuin edelld on
esitetty bassokitaroiden osalta.
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Tdtd johtopddtdstd ei voi asettaa kyseenalaiseksi arvioimalla yksittdin edelld
mainittuja tuotteita, joilla ei ole muuta kéytt6tarkoitusta kuin kitaroiden kiyttéon
liittyvd kayttotarkoitus. Néin ollen, vaikka merkin ROCKBASS rekistersintid olisi
vaadittu ainoastaan kitaroiden mukaan muotoilluille koteloille, laukuille ja kasseille
eildd itse kitaroille, olisi katsottava, etti merkki viittaa ndiden tavaroiden ainoaan
kayttotarkoitukseen.

Kun kantaja ei ole tehnyt eroa luokkaan 18 kuuluvien koteloiden, laukkujen ja
kassien osalta tdmén tuoteryhmain sisalld, valituslautakunnan arvio on vahvistettava
tdmédn ryhmén osalta kokonaisuudessaan.

Luokkaan 9 kuuluvien laitteiden osalta asianosaisten viitteisti seuraa, ettd samoja
laitteita voidaan kiyttid4 eri soittimille. Ndin ollen niiden kiyttd bassokitaran kanssa
muodostaa ainoastaan yhden mahdollisen kiyttétavan,

Tltd osin on huomattava, ettd oikeuskiytinnén mukaan on olemassa riittiviin suora
ja konkreettinen suhde merkin ja kyseessd olevien tavaroiden vililld, jos tekniikka,
johon merkilla viitataan, ennakoi tai vaatii niiden tavaroiden kiiyttimisti. Itse asiassa
tdmd tekniikka ei tissd asiassa ole ainoastaan niiden tavaroiden tai palvelujen eris
kiyttoala, vaan kuuluu niiden varsinaisiin toimintatarkoituksiin (ks. tilti osin em.
asia STREAMSERVE, tuomion 44 kohta). Niissd olosuhteissa se seikka, etti
kyseessii olevia tavaroita voidaan kiiyttdd myds muussa yhteydessd, johon kyseessi
oleva merkki ei viittaa, ei voi kumota titi johtop#itdsti (em. asia ROBOTUNITS,
tuomion 47 kohta).

Vaikka kisiteltdvind olevassa asiassa kyseessi olevia laitteita ei ole tarkoitettu
kiytettdviksi yksinomaan bassokitaroiden kanssa, niillii ei ole kuitenkaan itsendisti
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kayttotapaa suhteessa elektronisten laitteiden kiyttoon nahden. Sitd paitsi néiden
laitteiden kaytto on vilttimatontd sihkékitaran soittamiseksi, joka ei voi yksin
tuottaa musiikillista aantid. Niin ollen mahdollisuus soittaa elektronista bassokitaraa
on hakemuksessa mainittujen laitteiden erds toiminto, eikd vain yksi niiden monista
kiyttoaloista. Niiden kahden tavararyhmén luontaiset ominaisuudet vaativat tai
vihintasnkin ennakoivat niiden kayttamistd yhdessa.

Mitd tulee niiden soittimien mukaan muotoiltuihin koteloihin, laukkuihin ja
kasseihin, niiden tavaroiden osalta on 69 ja 70 kohdassa esitetyilld perusteilla
hyviksyttiva ratkaisu, joka on annettu niiden tavaroiden osalta, joiden mukaan ne
on muotoiltu. :

Niistd toteamuksista seuraa, etti yhteys merkin ROCKBASS ja kaikkien rekiste-
réintihakemuksessa mainittujen tuotteiden ominaispiirteiden vililld on riittdvin
laheinen, jotta merkin rekisterdintihakemukseen voidaan soveltaa asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdassa saéddettyd kieltoa.

Niin ollen kolmas kanneperuste on hylattava.

Niilld perusteilla ei tarvitse tarkastella asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdan rikkomiseen liittyvaa neljitti kanneperustetta. Itse asiassa asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdasta johtuu, ettd riittdd, ettd yhtd ehdottomista
hylkiysperusteista voidaan soveltaa, jotta merkkid ei voida rekister6idéd yhteison
tavaramerkiksi (asia C-104/00 P, DKV v. SMHYV, tuomio 19.9.2002, Kok. 2002,
s. 1-7561, 29 kohta). :
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78 Kaiken edelld esitetyn perusteella kanne on hylittivi kokonaisuudessaan.

Oikeudenkiyntikulut

7  Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hividd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Tydjirjestyksen 87 artiklan 3 kohdan
ensimmdisen alakohdan mukaan ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin voi
kuitenkin maaratd oikeudenkéyntikulut jaettaviksi, jos siihen on erityisid syitd.

so Vaikka kantaja hdvidd asian, valituslautakunta on kuitenkin jittinyt tutkimatta
kantajan 2.7.2003 toimittaman tdydentivin kirjelmén ja on nidin ollen tehnyt
menettelyvirheen. Néin ollen on pétettiivd, ettt kantaja vastaa kolmesta neljisosasta
omista kuluistaan seké kolmesta neljisosasta SMHV:n kuluista ja etti SMHYV vastaa
neljainneksestd omista kuluistaan ja neljinneksesté kantajan kuluista.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (neljis jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hyléiitdédn,
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2) Kantaja vastaa kolmesta neljisosasta omista oikeudenkiyntikuluistaan
sekii kolmesta neljisosasta SMHV:n oikeudenkiyntikuluista,

3) SMHYV vastaa neljinneksesti omista oikeudenkiyntikuluistaan ja neljin-
neksesti kantajan oikeudenkiyntikuluista.

Legal Lindh Vadapalas

Julistettiin Luxemburgissa 8 péivina kesakuuta 2005.

H. Jung H. Legal

kirjaaja neljinnen jaoston puheenjohtaja
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