PTV v. SMHV (MAP&GUIDE)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

10 piivini lokakuuta 2006

Asiassa T-302/03,

PTV Planung Transport Verkehr AG, kotipaikka Karlsruhe (Saksa), edustajanaan
asianajaja F. Nielsen,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamiehindén B. Miiller ja G. Schneider,

vastaajana,

jossa kantaja on nostanut kanteen sisimarkkinoiden harmonisointiviraston toisen
valituslautakunnan 1.7.2003 tekemistd péddtoksestd (asia R 1046/2001-2), joka
koskee hakemusta sanamerkin map&guide rekisteréimiseksi yhteisén tavaramerk-
king,

* Oikeudenkéyntikieli: saksa.
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EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Pirrung seké tuomarit A. W. H.
Meij ja I. Pelikdanovs,

kirjaaja: hallintovirkamies I. Natsinas,

ottaen huomioon ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 4.9.2003
toimitetun kannekirjelmén,

ottaen huomioon ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 26.11.2003
toimitetun vastauskirjelmén,

ottaen huomioon 7.12.2005 pidetyssi istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja teki 15.2.2001 sisdmarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja
mallit) (jédljempdnd virasto) yhteison tavaramerkkid koskevan hakemuksen yhteison
tavaramerkistd 20 pidivdnd joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna.
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PTV v. SMHV (MAP&GUIDE)

Tavaramerkki, jonka rekisterdintié haettiin, on sanamerkki map&guide.

Tavarat ja palvelut, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd varten koske-
vaan 15 piivind kesidkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on
tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 41 ja 42, ja ne
vastaavat seuraavaa kuvausta:

— tietokoneohjelmistot”, jotka kuuluvat luokkaan 9

— ’tietokoneohjelmistoja koskevien koulutustilaisuuksien jérjestiminen”, joka
kuuluu luokkaan 41

—  tietokoneohjelmointi”, joka kuuluu luokkaan 42.

Tutkija hylkédsi 19.10.2001 tekemillddn pédtokselld yhteison tavaramerkin rekiste-
rointihakemuksen “tietokoneohjelmistojen” ja “tietokoneohjelmointia” koskevien
palvelujen osalta asetuksen N:o 40/94 38 artiklan mukaisesti silld perusteella, ettd
haettu tavaramerkki kuvailee kyseessd olevia tavaroita ja palveluja asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdassa tarkoitetulla tavalla ja siltd puuttuu
erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla
tavalla. Vastoin aikaisempaa aikomustaan se ei hylinnyt rekisterdintihakemusta
palvelujen “tietokoneohjelmistoja koskevien koulutustilaisuuksien jdrjestiminen”
osalta.
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Kantaja teki 19.12.2001 virastolle valituksen tutkijan pédétoksestd asetuksen
N:o 40/94 57-62 artiklan nojalla.

Viraston toinen valituslautakunta hylkési valituksen 1.7.2003 tekemélldén paétok-
selld (jaljempénd riidanalainen p#itds), joka annettiin tiedoksi kantajalle 4.7.2003,
silld perusteella, ettd haetulta tavaramerkiltd puuttuu erottamiskyky asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, ja tdsmensi, ettéd
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan perustuvasta ehdottomasta
hylkdysperusteesta ei ole tarpeen lausua.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

—  kumoaa riidanalaisen padtoksen

—  velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

Virasto vaatii, ettd yhteiséjen ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

—  hylkéd kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.
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Oikeudellinen arviointi

Asianosaisten lausumat

Kantaja esittid yhden ainoan kanneperusteen, joka koskee asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

Se esittid kanteensa tueksi ensiksi, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b
alakohdan, joka koskee “tavaramerkkejd, joilta puuttuu erottamiskyky”, sanamuo-
dosta seuraa, etti vihdinen erottamiskyky riittdd tdmén sddnnoksen mukaisen
ehdottoman hylkédysperusteen kumoamiseen.

Kantaja viittdd edelleen, ettd asiassa T-122/01, Best Buy Concepts vastaan SMHV
(BEST BUY), 3.7.2003 annetusta tuomiosta (Kok. 2003, s. II-2235, 21 kohta) seuraa,
ettd tavaramerkki on erottamiskykyinen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b
alakohdassa tarkoitetulla tavalla, jos se voidaan heti ymmirtié niiden tavaroiden tai
palvelujen, joita varten sitd on kéytetty, kaupallista alkuperdd koskevaksi merkin-
néksi, jolloin merkityksellinen yleis6 voi erottaa tavaramerkin haltijan tavarat tai
palvelut niistd, joilla on toinen kaupallinen alkuperd. Kisiteltivind olevassa asiassa
merkki map&guide tiyttdd tdimdn tehtévin, koska se osoittaa “tietokoneohjelmisto-
jen” ja "tietokoneohjelmointia” koskevien palvelujen kaupallisen alkuperén.

Taltd osin kantaja esittdd aluksi, ettd virasto katsoo virheellisesti, ettd merkilld
map&guide on suora ja konkreettinen yhteys "tietokoneohjelmistoihin” ja "tietoko-
neohjelmointia” koskeviin palveluihin.
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Kantajan mukaan virasto ei ole riittdvilld tavalla ottanut huomioon sitd, ettd
yhteison tavaramerkkid koskevassa hakemuksessa mainitut tavarat ja palvelut eivit
sisdlli kaupunkien karttoja tai turistioppaita vaan “tietokoneohjelmistoja” ja
“tietokoneohjelmointia” koskevia palveluja, jotka voivat kattaa minkd tahansa
aihepiirin. Ndin ollen yhteys viimeksi mainittujen ja merkin map&guide vililld on
vdistdmdttd yleinen ja hypoteettinen. Kirjan muotoisesta turistioppaasta, jonka
jokainen luokittelee turistioppaaksi, poiketen kukaan ei puhu “map&guidesta”
osoittaakseen “tietokoneohjelmistoa”. Merkki map&guide tuskin viittaa sen
suoremmin “tietokoneohjelmointia” koskeviin palveluihin. Kohdeyleis6 ymmartad
ndin ollen merkin map&guide mielikuvitukselliseksi ilmaisuksi, joka viittaa
kaupalliseen alkuperdén. Merkin map&guide ja kyseessi olevien palvelujen ja
tavaroiden vililld sellaisenaan ei ndin ollen ole yhteyttd. Yhtdiltd merkin map&guide
merkityssisdllon ja toisaalta "tietokoneohjelmistojen” ja "tietokoneohjelmointia”
koskevien palvelujen vililld voidaan katsoa olevan yhteys korkeintaan deduktiivisen
padttelyn tuloksena. Ndin ollen ennakkoedellytys sille, ettd merkin map&guide kyky
saada suojaa kielletddn erottamiskyvyn puuttumisen perusteella, ei tiyty.

Kantaja viittdd edelleen, ettd riidanalaisesta padtoksestd seuraa, ettd minkdédnlaista
"konkreettisesta ilmaisusta” koostuvaa tavaramerkkid ei voida hyviksyd “tietoko-
neohjelmistoille” eikd "tietokoneohjelmointia” koskeville palveluille, koska on aina
mahdollista katsoa, ettd timén termin — esimerkiksi "leijona” tai “kotka” —
merkityssiséllon ja kyseessd olevan tavaran tai palvelun kohteen tai soveltamisalan
vélille voidaan muodostaa yhteys.

Toiseksi kantaja vdittd4, ettd kyseessd oleva merkki on kokonaisuutena arvioiden ja
mainittuihin tavaroihin ja palveluihin ndhden katsottava erottamiskykyiseksi.
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Kolmanneksi kantaja katsoo, ettd merkki map&guide on viistdméttd jossakin méérin
erottamiskykyinen, koska tutkija, joka oli aluksi aikonut hylétd tavaramerkkihake-
muksen palvelun “tietokoneohjelmistoja koskevien koulutustilaisuuksien jirjestd-
minen” osalta, hyviksyi myohemmin kyseessd olevan merkin rekisterdinnin télle
palvelulle. Jos merkki map&guide ei olisi lainkaan erottamiskykyinen, tutkija ei olisi
voinut muuttaa ensimmadistd arviotaan.

Neljianneksi se esittdd, ettd vaikka jokaista tapausta on arvioitava erikseen ja vaikka
muiden tavaramerkkien aikaisemmat rekisterdinnit eivdt ole merkityksellisid
arvioitaessa sitd, voidaanko tavaramerkki rekisterdidd, viraston tulisi kuitenkin
valvoa, ettd lainsddddntod sovelletaan yhdenmukaisesti. Tamén vuoksi riidanalainen
pédtos ei ole mitenkddn perusteltavissa, koska on ollut mahdollista rekister6idé tietyt
tavaramerkit sellaisille tavaroille tai palveluille, joihin niilld on liheisempi yhteys
kuin se, joka on yhtdéltd merkin map&guide ja toisaalta "tietokoneohjelmistojen” ja
“tietokoneohjelmointia” koskevien palvelujen vililld. Esimerkkeind kantaja vetoaa
seuraaviin tavaramerkkirekisterdinteihin: LEICHT (helppo) asennettaville keittioka-
lusteille, PRO CARE vartalon- ja kauneudenhoitotuotteille, POLY COLOR
hiustenhoitotuotteille, sampoille ja vérjdysaineille, GOLDEN CARE vakuutuksille
ja rahatalousasioille, Safetytech pakkausteollisuuden laitteistoille ja RAPID porako-
neille.

Kantaja viittaa kanteensa lopussa yleisesti virastossa kéydyssd menettelyssd
toimittamiinsa kirjelmiin. Se on kuitenkin ilmoittanut istunnossa, ettd se luopuu
vetoamisesta virastolle toimittamiinsa kirjelmiin téssd menettelyssi.

Virasto katsoo, ettd merkiltdi map&guide puuttuu erottamiskyky, ja kiistdd kantajan
viitteet.
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Ensiksi se esittdd, ettdi hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky perustuu
tdmén tavaramerkin konkreettiseen kykyyn yksildidd hakemuksessa ilmoitetut
tavarat ja palvelut niiden kaupallisen alkuperén osoittajana. Téltd osin oikeus-
kidytdnnostd seuraa, ettd huomioon otettava hallitseva elementti perustuu siihen,
miten kyseiseen kohdeyleis6on kuuluva tavanomaisesti valistunut seké kohtuullisen
tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja oletettavasti mieltdd tavaramerkin
(asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. [-3819,
26 kohta).

Késiteltdvind olevassa asiassa on haetun tavaramerkin erottamiskykyd arvioitaessa
otettava huomioon englanninkielisen kuluttajan nikékulma. Merkki map&guide
koostuu nimittidin yhtddltd englanninkielisistd sanoista ja asetuksen N:o 40/94: 7 artik-
lan 2 kohdasta seuraa toisaalta, ettd merkkii ei rekister6idd yhteisén tavaramerkking,
kun siltd puuttuu erottamiskyky yhdelld ainoalla niistd kielistd, joita yleiso kayttdd
yhteison alueella (asia T-91/99, Ford Motor v. SMHV (OPTIONS), tuomio
30.3.2000, Kok. 2000, s. I1-1925, 25 kohta ja sitd seuraavat kohdat).

Toiseksi virasto esittdd, ettd vastoin kantajan vditettd merkin map&guide ja niiden
tavaroiden ja palvelujen, joita varten timén merkin rekisterdintid on haettu, vlilld
on suora ja konkreettinen yhteys, joka poistaa mainitulta merkiltd kaiken
erottamiskyvyn kyseessd olevien tavaroiden ja palvelujen osalta.

Taltd osin se esittdd valituslautakunnan tavoin, ettd kummaltakin sanalta "map” ja
"guide”, jotka tarkoittavat karttaa tai kaupungin karttaa ja opasta tai matkaopasta,
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puuttuu erottamiskyky sikéli kuin niilld viitataan ainoastaan juuri "tietokoneohjel-
mistojen” tavaroihin ja "tietokoneohjelmointia” koskevien palvelujen tarkoitukseen.
Kuten riidanalaisessa péddtoksessd korostetaan, kyseessd olevien tavaroiden ja
palvelujen keskivertokuluttaja ostaa tietokoneohjelmia hyddyntidkseen niihin
sisdltyvid tietoja ja ymmirtdd ilman jdrkeilyd tai deduktiivista péddttelyd, ettd
tietokoneohjelma tai siihen liittyvd palvelu tuottaa maantieteellisia karttoja,
kaupunkien karttoja tai matkaoppaita.

Liséiksi, kuten riidanalaisessa pdétoksessi katsotaan, yksinkertainen sanojen "map” ja
"guide” yhdistdminen ilmaisuksi “map&guide” ei muodosta enempéd kuin ndiden
erottamiskyvyttémien osien summan. Niiden kahden sanan yhdistdmisessd merkilld
&, joka tarkoittaa "ja”, ei ole mitdén kieliopillisesti epdtavallista. Merkin map&guide
koostumuksessa ei ndin ollen voida havaita yleisessd kielenkdytossd kaytettyyn
terminologiaan néhden sellaista eroa, mikd voisi tehdd siitd erottamiskykyisen
asiassa C-383/99 P, Procter & Gamble vastaan SMHYV, 20.9.2001 annetussa
tuomiossa (Kok. 2001, s. I-6251) tarkoitetulla tavalla. Nidhdessdin merkin
map&guide tietokoneohjelmistojen ja tietokoneohjelmoinnin yhteydessd kuluttaja
havaitsee vilittomisti sen merkityksen ja muodostaa ilman élyllistd ponnistelua
konkreettisen ja suoran yhteyden mainitun merkin ja niiden tavaroiden ja palvelujen
vilill, joita merkin ajatellaan osoittavan.

Liséksi tutkija on perustellut asianmukaisesti merkityksellisen yleison nikékannan
esimerkkeihin nojautuen. Hidn on myos tuonut esiin sen, ettd tietokoneohjelmistot,
jotka esitetidn maantieteellisen kartan ja vastaavan oppaan muodossa, jotka
tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia, kuten yksittdisen reitin laatimisen, ja jotka ovat
monipuolisempia kuin painetut matkaoppaat, ovat tavanomaisia markkinoilla,
erityisesti CD-ROM-muodossa. Kantaja ei kiistinyt néitd toteamuksia.
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Sen kantajan viitteen osalta, jonka mukaan kukaan ei kuvaile tietokoneohjelmaa
ilmaisulla "map&guide”, kun taas kirjan muodossa olevaa matkaopasta kutsutaan
"matkaoppaaksi”, virasto katsoo, ettd tietokoneohjelmisto voi korvata kirjan, koska
yhteison englanninkielisilld alueilla on olemassa hakuteoksia, jotka ovat sekd kirjojen
ettd CD-ROMin muodossa. Virasto toteaa lisidksi, ettd kuluttaja, joka havaitsee
kirjassa maininnan “map&guide”, ajattelee vilittomasti matkaopasta, jossa on
maantieteellisid karttoja tai kaupunkien karttoja, ja ettd vastaavasti termit "matka-
opas”, "kartta”, “opas” tai "map&guide” eivit voi saada suojaa luokkaan 16 kuuluville
julkaisuille. Sama pitee vastaaviin tietokoneohjelmistoihin ndhden.

Kantajan arvosteluun, jonka mukaan riidanalaisessa pddtoksessé esitetyn nikékan-
nan mukaan mikdin konkreettinen ilmaus, kuten ”lejjona” tai "kotka” ei voi saada
suojaa tietokoneohjelmistoille tai niihin liittyville palveluille, virasto vastaa, ettd tdmé
seikka on riippuvainen erityisesti kuluttajan ndkokulmasta ja ettd timd nidkékulma
riippuu erityisesti konkreettisesta kiytinnostd kyseiselld alalla. Suurelta yleisoltd,
joka muodostaa kohdeyleison késiteltdvind olevassa asiassa, ei jaéd huomaamatta, etta
maantieteellisid karttoja tai kaupunkien karttoja, joihin on liitetty matkaopas,
markkinoidaan tietokoneohjelmistojen muodossa. Kuten valituslautakunta on
kisiteltivind olevassa asiassa todennut, keskivertokuluttaja ajattelee nédin ollen
markkinoiden kidytinnon vuoksi havaitessaan ilmauksen "map&guide” tietokoneoh-
jelmiston pakkauksessa tai vastaavan palvelun yhteydessd, ettd kyse on tietoko-
neohjelmistosta, joka on sihkdisen matkaoppaan muodossa ja joka sisdltdd
kaupungin kartan tai maantieteellisen kartan. Virasto katsoo sitd vastoin, ettd
merkityksellinen yleisé ei katso havaitessaan ilmaisulla "lejjona” tai "kotka” (tai
"apple”) varustetun tietokoneohjelmiston, ettd kyse olisi tietokoneohjelmiston
sisdllon ilmauksesta, vaan katsoo timdn nimityksen tavaramerkiksi.

Virasto lisdd vield, ettd jos kantaja haluaa markkinoida tavaramerkilld "map&guide”
tietokoneohjelmistoja, jotka eivit sisilld maantieteellisid karttoja ja oppaita, sen olisi
hyvd rajoittaa asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 1 kohdan mukaisesti niiden
tavaroiden ja palvelujen luetteloa, jolle se hakee rekisterdintid. Késiteltivind olevassa
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asiassa rekisterdintihakemus koskee erittelemittid koko tavaroiden ryhmid, jonka
nimike on “tietokoneohjelmistot”, ja palvelujen ryhméd, jonka nimike on
“tietokoneohjelmointi”. Ndin ollen myds valituslautakunnan arviointi on vahvistet-
tava ndiden ryhmien osalta kokonaisuudessaan (asia T-359/99, DKV v. SMHV
(EuroHealth), tuomio 7.6.2001, Kok, 1999, s. II-1645, 33 kohta ja asia T-219/00, Ellos
v. SMHV (ELLOS), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-753, 36 kohta).

Kolmanneksi virasto katsoo, ettd se seikka, ettd tutkija on peruuttanut alun perin
haettua tavaramerkkii vastaan esittiminsd vditteet luokkaan 41 kuuluvan palvelun
“tietokoneohjelmistoja koskevien koulutustilaisuuksien jdrjestiminen” osalta, on
merkitykseton késiteltdvind olevassa asiassa.

Neljanneksi virasto katsoo, ettd viite, jonka mukaan se olisi aikaisemmin hyviksynyt
sellaisten tavaramerkkien rekisterdinnin, joilla on huomattavasti liheisempi yhteys
merkkien kattamiin tavaroihin ja palveluihin, kuin se yvhteys, joka on merkin
map&guide ja riidanalaisten tavaroiden ja palvelujen vililli, on merkitykseton
kisiteltivind olevassa riita-asiassa. Tdltd osin se katsoo, ettd asiassa T-106/00,
Streamserve vastaan SMHV (STREAMSERVE), 27.2.2002 annetun tuomion
(Kok. 2002, s. 11723, 66 ja 67 kohta) johdosta kantaja ei voi vedota virheeseen,
jonka virasto on mahdollisesti voinut tehdd rekisterdidessdéin vastaavanlaisia
tavaramerkkejd toisissa asioissa.

Kaikesta edelld esitetystd seuraa viraston mukaan, ettd merkki map&guide ei sovellu
osoittamaan "tietokoneohjelmistojen” ja "tietokoneohjelmointia” koskevien palvelu-
jen alkuperdd.
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Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkej, joilta
puuttuu erottamiskyky, ei rekistersidd eikd saman saé@nnoksen ¢ alakohdan mukaan
tavaramerkkejd, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkin-
noistd, joita voidaan elinkeinotoiminnassa kéyttdd osoittamaan tavaroiden tai
palvelujen lajia, laatua, midrdd, kédyttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd
alkuperdd, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka
muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia.

Kukin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa luetelluista hylkdysperusteista on
muista hylkdysperusteista riippumaton, ja jokaista niistd on tarkasteltava erikseen.
Lisdksi kyseisid hylkédysperusteita on tulkittava ottaen huomioon se yleinen etu, joka
on kunkin hylkéysperusteen taustalla. Yleinen etu, joka otetaan huomioon kutakin
hylkéysperustetta tarkasteltaessa, voi kuvastaa tai sen jopa on kuvastettava erilaisia
pyrkimyksid kyseessé olevan hylkdysperusteen mukaan (ks. yhdistetyt asiat C-456/01
P ja C-457/01 B, Henkel v. SMHYV, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. 1-5089, 45 ja
46 kohta; asia C-329/02 P, SAT.1 v. SMHYV, tuomio 16.9.2004, Kok. 2004, s. 1-8317,
25 kohta ja asia C-37/03 P, BioID v. SMHYV, tuomio 15.9.2005, Kok, 2005, s. [-7975,
59 kohta).

Mainitun sddnnoksen b—d alakohdassa sdédettyjen perusteiden soveltamisalojen
vélillda on ilmeinen pdaéllekkdisyys (asia C-265/00, Campina Melkunie, tuomio
12.2.2004, Kok. 2004, s. 1-1699, 18 kohta ja asia C-363/99, Koninklijke KPN
Nederland, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004, s. 1-1619, 67 kohta). Oikeuskdytinndsté
seuraa erityisesti, ettd sellaiselta sanamerkiltd, joka asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan ¢ alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvailee tavaroiden tai palvelujen
ominaisuuksia, puuttuu tdmin takia viistimittd saman asetuksen 7 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky ndiden samojen tavaroiden tai
palvelujen osalta (em. asia Campina Melkunie, tuomion 19 kohta ja em. asia
Koninklijke KPN Nederland, tuomion 86 kohta).
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Kisiteltivind olevassa asiassa kyseessd olevassa tapauksessa, jossa riidanalaisessa
pddtoksessd on evitty haetun tavaramerkin rekisterdinti asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa mainitun ehdottoman hylkays-
perusteen nojalla, on tutkittava, onko virasto ndyttinyt, ettd taltd tavaramerkiltd
puuttuu erottamiskyky.

Téltd osin on muistettava, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
taustalla oleva yleisen edun kisite yhdistyy aivan ilmeisesti tavaramerkin péa-
asialliseen tehtdvidn eli siihen, ettd silli taataan kuluttajalle tai loppukéyttdjille
tavaramerkilld varustetun tavaran tai palvelun tietty alkuperd, jolloin timd voi
erottaa ilman sekaannuksen mahdollisuutta timén tavaran tai palvelun niistd, joilla
on eri alkuperd (edelld 33 kohdassa mainittu asia SAT.1 v. SMHV, tuomion 23 ja
27 kohta ja edelld 33 kohdassa mainittu asia BiolD v. SMHYV, tuomion 60 kohta).

Sanoista ja typografisesta merkistd koostuvan tavaramerkin, jollainen on kési-
teltdvind olevan riita-asian kohteena, mahdollista erottamiskykyd voidaan tutkia
osaksi sen jokaisen termin tai osan osalta erikseen, mutta sen tdytyy joka tapauksessa
riippua niiden muodostaman kokonaisuuden tutkimisesta. Ainoastaan se seikka, etté
jokaiselta ndistd osista erikseen tarkasteltuna puuttuu erottamiskyky, ei nimittdin
estd sitd, ettd niiden muodostama kokonaisuus voisi olla erottamiskykyinen (edelld
34 kohdassa mainittu asia Campina Melkunie, tuomion 40 ja 41 kohta; edelld
34 kohdassa mainittu asia Koninklijke KPN Nederland, tuomion 99 ja 100 kohta ja
edelli 33 kohdassa mainittu asia SAT.1 v. SMHYV, tuomion 28 kohta).

Riidanalaisesta pdétoksestd kdy ilmi, ettd valituslautakunta on hylinnyt valituksen
erityisesti silld perusteella, ettd kuluttaja katsoo varmasti merkin map&guide
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“tietokoneohjelmistoihin” ja "tietokoneohjelmointiin” ndhden vain tavaroihin ja
palveluihin itseensi liittyviiksi merkinnéksi eikéd alkuperdmerkinniksi, jonka perus-
teella tavarat ja palvelut voidaan erottaa muun yrityksen tavaroista ja palveluista.

Tastd seuraa, ettd valituslautakunta on katsonut, vaikka se onkin ilmoittanut, ettd
kyseessd olevan merkin kuvailevuuden takia ehdotonta hylkdysperustetta ei ole
tarpeen tutkia, ettd merkki map&guide ei ole asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen silld perusteella, ettd
merkityksellinen yleiso katsoo sen kuvailevan kyseessé olevia tavaroita ja palveluja.

Niin ollen on selvitettdvd, onko valituslautakunnan toteama yhteys yhtééltd haetun
merkin merkityssisillon ja toisaalta kyseessd olevien tavaroiden ja palvelujen vélilld
siind mdérin konkreettinen ja suora, ettd merkityksellisen yleison voitaisiin katsoa
timén merkin perusteella pystyvin vélittomisti yksiloiméin nuo palvelut ja ettd
merkki nidin ollen olisi kuvaileva (ks. tiltd osin edelli 28 kohdassa mainittu asia
EuroHealth, tuomion 35 ja 36 kohta).

Téssd suhteessa on muistettava, ettd vakiintuneen oikeuskéytinnén mukaan merkin
erottamiskykyd on arvioitava yhtdéltd suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin,
joille rekisterdintid on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten merkityksellinen
yleisé mieltdd tavaramerkin (edelld 24 kohdassa mainittu asia Procter & Gamble v.
SMHY, tuomion 39 kohta ja asia C-64/02 P, SMHV v. Erpo Mdbelwerk, tuomio
21.10.2004, Kok. 2004, s. I-10031, 43 kohta).
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Kantaja ei kiistd valituslautakunnan arviointia, jonka mukaan merkityksellinen yleisé
niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joille tavaramerkin rekisteréintid on haettu,
muodostuu suureen yleisoon kuuluvista keskivertokuluttajista. Lisdksi, kuten virasto
esittdd, sovellettaessa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohtaa merkityksellinen
kohdeyleiso, johon nihden ehdotonta hylkéysperustetta on arvioitava, koostuu
englanninkielisistd keskivertokuluttajista, koska kyseessd oleva merkki koostuu
englannin kielen elementeisti.

Tiltd osin valituslautakunta on ilmoittanut, mitd kantaja ei ole kiistdnyt, ettd
kyseessd oleva merkki koostuu erityisesti kahdesta englannin kielen substantiivista,
"map” ja "guide”, jotka tarkoittavat karttaa tai kaupungin karttaa ja opasta tai
matkaopasta.

Se katsoi sitd paitsi nimenomaisesti, ettd pelkkéd termin "map” ja "guide” yhdistelma
typografiseen merkkiin "&”, jonka merkitys on ”ja”, ei ole lainkaan erikoinen
kieliopillisesti ja ettd vastaavasti ndin yhdistettyjen termien merkitys ei muutu. Se
katsoi, ettd haettu merkki ei kokonaisuudessaan tarkasteltuna esiti enempéd kuin

niiden elementtien summa, joista se koostuu.

Liséiksi on viraston esityksen mukaisesti katsottava, etti merkin map&guide rakenne
kokonaisuudessaan ei sisdlld merkityksellisen yleisén tavanomaisessa kielenkiytossé
esiintyviin ilmauksiin ndhden sellaista havaittavaa eroa, joka voisi tehdé siitd edelld
24 kohdassa mainitussa asiassa Procter & Gamble vastaan SMHV annetussa
tuomiossa (40 kohta) tarkoitetulla tavalla erottamiskykyisen.
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Niin ollen on todettava, ettd valituslautakunta on perustellusti katsonut, ettd merkin
merkitys on kokonaisuutena tarkastellen “map and guide”, eli (kaupungin) kartta ja
(matka-)opas.

Valituslautakunta on katsonut merkin map&guide merkityssiséllon ja kyseessd
olevien tavaroiden ja palvelujen vilisen yhteyden osalta perustellusti, ettd tdmi
merkki rajoittuu kuvailemaan juuri tiettyjen tavaroiden (tietokoneohjelmistot) ja
tiettyjen palvelujen (tietokoneohjelmointi) tarkoituksen. Tétd merkkid voidaan
nimittdin kdyttid yhteison englanninkieliselld alueella osoittamaan tietokoneohjel-
mistoja ja tietokoneohjelmointia koskevia palveluja, joiden tehtdvdnd on (kaupun-
gin) karttojen ja (matka-)oppaiden tarjoaminen. Téstd seuraa, ettd merkityksellinen
yleis6 muodostaa vilittomasti ja asiaa enempéd harkitsematta merkin map&guide
merkityssisdllon perusteella suoran ja todellisen yhteyden tietokoneohjelmistoihin ja
tietokoneohjelmointia koskeviin palveluihin, jotka tarjoavat (kaupungin) karttoja ja
(matka-)oppaita koskevan toiminnon.

Koska rekisterdintihakemus koskee erittelemdtontd tavaroiden ryhmid tietoko-
neohjelmistot” sekd eritteleméitontd palvelujen ryhmédd “tietokoneohjelmointi”, on
vahvistettava valituslautakunnan arviointi siltd osin kuin se koskee niitd tavaroita ja
palveluja kokonaisuudessaan (ks. tdltd osin edelld 28 kohdassa mainittu asia
EuroHealth, tuomion 33 kohta).

Vastoin kantajan késitystd se seikka, ettd "tietokoneohjelmistot” ja “tietokoneohjel-
mointia” koskevat palvelut voivat kattaa minki tahansa aiheen, ei vaikuta siihen
toteamukseen, ettd kyseessd olevan merkin merkityssisiltd kuvailee juuri rekiste-
rointihakemuksessa mainittujen tiettyjen tavaroiden ja palvelujen tarkoituksen.
Viittiessddn, ettd tdméin hakemuksen sisdltimit tavarat ja palvelut voivat kattaa
minki tahansa aihepiirin, kantaja myontdd implisiittisesti, ettd "tietokoneohjelmis-
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tojen” sekd "tietokoneohjelmointia” koskevien palvelujen joukossa joidenkin
tehtévénd voi olla tarjota (kaupungin) karttoja ja (matka-)oppaita.

Valituslautakunnan nikékannasta ei myoskdén seuraa, kuten kantaja esittdd, ettd
"konkreettisesta termistd” muodostuvia tavaramerkkeji ei endd rekisterdidd
“tietokoneohjelmistoille” tai "tietokoneohjelmointia” koskeville palveluille silld
perusteella, ettd on aina mahdollista muodostaa yhteys merkin merkityssisallon ja
kyseessd olevien tavaroiden ja palvelujen vililld. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan c¢ alakohdassa kielletddn tuollaisen merkin rekisterdinti nimittdin vain
sikéli kuin tdimd yhteys on suora ja konkreettinen.

Edelld esitetysti seuraa, ettd valituslautakunta on perustellusti katsonut, ettd suureen
englanninkieliseen yleis6n kuuluvista keskivertokuluttajista koostuva merkityk-
sellinen yleiso katsoo, ettd merkki map&guide on kuvaileva rekisterdintihakemuk-
sessa mainituille tavaroille ja palveluille. Noudattaen oikeuskéytint6d, jonka mukaan
jokaiselta kuvailevalta merkiltd puuttuu vdistaméttd erottamiskyky (edelld 34 koh-
dassa mainittu asia Campina Melkunie, tuomion 19 kohta ja edelld 34 kohdassa
mainittu asia Koninklijke KPN Nederland, tuomion 86 kohta), valituslautakunta on
perustellusti katsonut, ettd merkki map&guide ei ole erottamiskykyinen.

Lisédksi, sikéli kuin valituslautakunta on perustellut riidanalaista pditostd silld
toteamuksella, ettd merkkid kokonaisuudessaan saatetaan kayttdd markkinoilla
yleisesti kyseessd olevien tavaroiden ja palvelujen esittelemiseksi (pditoksen 15 ja
16 kohta), on muistettava, ettd yhteisdjen tuomioistuimen oikeuskéytannostd seuraa,
ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ei ole tulkittava tdimin
perusteen valossa ja ettd tdmén sdénnoksen taustalla oleva yleinen etu ei edellytd,
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ettd sddnnoksessd tarkoitetut merkit voivat olla vapaasti jokaisen kidytettdvissd
(edelld 33 kohdassa mainittu asia SAT.1 v. SMHYV, tuomion 36 kohta).

Koska riidanalainen p#idtds perustuu asianmukaiseen arviointiin, jonka mukaan
merkki map&guide ei ole erottamiskykyinen sen vuoksi, ettd sen merkityssiséllon ja
kyseessd olevien tavaroiden ja palvelujen vililld on suora ja konkreettinen yhteys, on
katsottava, ettd valituslautakunta ei ole tehnyt virhettd todetessaan, ettd merkin
map&guide rekisterdinnille on olemassa ehdoton hylkdysperuste.

Lisdksi edelld 41 kohdassa mainitusta oikeuskidytinndstd seuraa, ettd tavaramerkin
erottamiskykyd on arvioitava niihin tavaroihin tai palveluihin nihden, joita varten
rekisterointid on haettu. Néin ollen vastoin kantajan esitysti se seikka, ettd tutkija on
myontinyt merkin map&guide olevan erottamiskykyinen palveluille "tietokoneoh-
jelmistoja koskevien koulutustilaisuuksien jirjestdminen”, ei ole merkityksellinen
arvioitaessa timén merkin erottamiskykyé erilaisten tavaroiden ja palvelujen, kuten
"tietokoneohjelmistojen” ja "tietokoneohjelmointia” koskevien palvelujen osalta.

Lopuksi, vaikka virasto on viitetysti jo hyviksynyt tavaramerkkien rekisterdinnin
sellaisille tavaroille ja palveluille, joilla on nédiden tavaramerkkien kanssa ldheisempi
yhteys kuin se, joka on merkin map&guide ja tille merkille haettujen tavaroiden ja
palvelujen vililld, tdstd ei kantajan kisityksen vastaisesti suinkaan seuraa, ettd
asetuksen N:o 40/94 yvhdenmukainen soveltaminen edellyttdd, ettd tdméd merkki
rekister6idddn yhteison tavaramerkkind kyseessd oleville tavaroille ja palveluille.
Péddtokset, jotka valituslautakuntien on tehtdvd asetuksen N:o 40/94 perusteella ja
jotka koskevat merkin rekisterointid yhteisén tavaramerkiksi, kuuluvat nimittdin
sidotun harkinnan eivitkd vapaan harkinnan piiriin. Valituslautakuntien pditosten
laillisuutta on ndin ollen arvioitava yksinomaan timén asetuksen perusteella,
sellaisena kuin yhteisdjen tuomioistuimet ovat sitd tulkinneet, eiké valituslautakun-
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tien aikaisemman piitoksentekokdytinnon perusteella (ks. edelld 33 kohdassa
mainittu asia BioID v. SMHYV, tuomion 47 kohta oikeuskéytdntoviittauksineen).
Lisdksi tavaramerkit, joihin on vedottu, ja niihin liittyvit tavarat ja palvelut eivit ole
samankaltaisia kuin kisiteltivind olevassa asiassa kyseessi oleva merkki tai tavarat ja
palvelut. Néin ollen kantajan mainitsemien tavaramerkkien rekisterdinnilld ei edelld
41 kohdassa mainittu oikeuskdytinté huomioon ottaen ole merkitystd arvioitaessa
merkin map&guide erottamiskykyéd kisiteltdvind olevassa asiassa kyseessd oleville
tavaroille ja palveluille.

Edelld esitetyn perusteella on katsottava, ettd valituslautakunta on perustellusti
katsonut, ettd merkki map&guide ei ole asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b
alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen.

Néin ollen kanne on hyléttiva.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjérjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
nojalla asianosainen, joka hévidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdyntiku-
lut, jos vastapuoli on sitdi vaatinut. Koska kantaja on hdvinnyt asian, se on
velvoitettava korvaamaan oikeudenkéyntikulut vastaajan vaatimusten mukaisesti.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylitdin.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Pirrung Meij Pelikdnova

Julistettiin Luxemburgissa 10 péivind lokakuuta 2006.

E. Coulon J. Pirrung

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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