DAIMLERCHRYSLER V. SMHV (TELE AID)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (laajennettu toinen jaosto)

20 pdivdnd maaliskuuta 2002 *

Asiassa T-355/00,

DaimlerChrysler AG, kotipaikka Stuttgart (Saksa), edustajanaan asianajaja
S. Volker,

kantajana,

vastaan

sisaimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asia-
miehinddn A. von Miihlendahl ja D. Schennen,

vastaajana,

jossa kantaja on nostanut kanteen sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (ta-
varamerkit ja mallit) kolmannen valituslautakunnan 12.9.2000 tekemisti pda-
toksestd (asia R 142/2000-3), joka koskee sanamerkin TELE AID rekisterointii
yhteisén tavaramerkiksi,

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

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja R. M. Moura Ramos seki tuo-
marit V. Tiili, J. Pirrung, P. Mengozzi ja A. W. H. Meij,

kirjaaja: H. Jung,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 24.11.2000 toi-
mitetun kanteen,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 23.2.2001 toimi-
tetun vastineen,

ottaen huomioon 21.11.2001 pidetyssd istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Mercedes-Benz AG on hakenut 18.2.1997 yhteison tavaramerkkid sisimarkki-
noiden harmonisointivirastolta (tavaramerkit ja mallit) (jiljempidnd virasto)
yhteison tavaramerkistd 20 pdivdnd joulukuuta 1993 annetun neuvoston ase-
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tuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin timi asetus on
muutettuna, perusteella.

Tavaramerkki, jonka rekisterdintii on haettu, on sanamerkki TELE AID.

Tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkin rekisterdintid on haettu, kuuluvat
tavaroiden ja palvelujen kansainvilisti luokitusta tavaramerkkien rekisteréimisti
varten koskevaan, 15 pidivdnd kesikuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen
pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 12, 37, 38, 39 ja 42, sellaisena kuin tima
sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, ja luokat ovat seuraavat:

— luokka 9: ”Sdhkokiyttdiset ja elektroniset laitteet puheen tai tietojen siirtoon;
kiintedt ja siirrettdvit lihetys-, siirto-, kytkin- ja vastaanottolaitteet;
tietojenkdsittelylaitteet ja niiden osat; navigointilaitteet; auto-
maattiset hdtdpuhelinjirjestelmit.”

— luokka 12: ”Moottoriajoneuvot ja niiden osat.”

— luokka 37: ”Moottoriajoneuvojen korjauspalvelut; tiepalvelu.”

— luokka 38: “Tietoverkon yllipito; onnettomuus- ja pelastusyksikéiden toi-
minnan johtaminen ja koordinointi.”
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— luokka 39: ”Hinauspalvelut, pelastuspalvelut.”

— luokka 42: ”Tietokonekeskuksen palvelut, joihin liittyy ajoneuvojen sijainnin
ja aseman mddrittiminen; tietojen kerdiminen, tallentaminen,
muokkaaminen ja tulostaminen.”

Hakemuksen asiakirjoihin liitettiin tammikuussa 1999 kantajan hyviksi tehty
hakemuksen luovuttamista koskeva asiakirja asetuksen N:o 40/94 17 ja
24 artiklan ja asetuksen N:o 40/94 tiytintd6npanosta 13.12.1995 annetun
komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 31 sddnnén 8 kohdan

mukaisesti.

Tutkija on hyldnnyt 9.12.1999 tekemilldin piidtokselli hakemuksen asetuksen
N:o 40/94 38 artiklan nojalla, koska sanamerkki TELE AID kuvaa kyseessi
olevia tavaroita ja palveluita ja on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c ja
b alakohdassa tarkoitetulla tavalla tiysin vailla erottamiskykya.

Kantaja on hakenut 2.2.2000 virastossa muutosta tutkijan paitokseen asetuksen
N:o 40/94 59 artiklan nojalla.

Kolmas valituslautakunta on 12.9.2000 tekemillddn pddtdkselld (jdljempidnd
riidanalainen pddt6s) toisaalta kumonnut tutkijan pididtoksen, siltd osin kuin
padtos koskee hakemuksen hylkddmistd luokkaan 12 kuuluvien tavaroiden
osalta, ja toisaalta hylinnyt valituksen, siltd osin kuin se koskee hakemuksessa
mainittuja muita luokkia, silld perusteella, ettd kyseessi oleva sanamerkki kuuluu
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja ¢ alakohdan soveltamisalaan.
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Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen piitdksen

— velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkiyntikulut,

Virasto vaatii, ettd ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkidi kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen eli asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan c alakohdan ja 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheelliseen sovel-
tamiseen.
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Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kobdan c alakohdan virbeellistd soveltamista
koskeva kanneperuste

Asianosaisten viitteet ja niiden perustelut

Kantaja korostaa, ettd ehdottomien hylkiysperusteiden arvioimiseksi tavara-
merkki on tutkittava kokonaisuutena eli sellaisena kuin sitd on haettu. Vaikka
tdssd asiassa sanamerkki TELE AID hajotettaisiin kahteen elementtiinsi, kum-
pikaan elementti ei kantajan mukaan kuvaa kyseisid tavaroita tai palveluita.

Kantaja esittdd, ettd tele-elementti ei ole itsendinen sana eikid lyhenne vaan
kaksitavuinen etuliite, jota kdytetddn yleisessd kielenkidytossd lukuisten sanojen
peruselementtind. Tele-elementilli ei ole sen kaikissa yhdistelmissid kantajan
mukaan samaa merkitystd eikd edes suunnilleen samankaltaista merkitysta.
Kantaja viittaa téltd osin sanoihin, joissa tele-elementin merkitys liittyy etdi-
syys-kisitteeseen, kuten sana “telefon” (puhelin) ja “teleskop” (teleskooppi,
kaukoputki), ja sanoihin, joissa tele-elementin merkitys liittyy tarkoituksen tai
tarkoitusperdn kisitteeseen (“telos” kreikan kielelld), kuten sana teleologie”
(teleologia), taikka sanoihin, joiden merkityksistd yksikdin ei ole edelld esite-
tyistd, kuten sdveltdjin nimi (Telemann) tai norjalainen maakunta (Telemark).

Kantaja vakuuttaa lisdksi, ettd tele-elementtid kiytetddn siddnnollisesti mitd eri-
laisimmissa yhdistelmissd tavaramerkin yhteni elementtini, joten yleisé on tot-
tunut nikemidn timin elementin tavaramerkeissi. Tdltd osin kantaja viittaa
muun muassa tavaramerkkeihin TELE-ATLAS, TELE-PAGE ja TELE-CARD.
Kantaja viittdd my0s, ettd tele-elementti ei suoraan kuvaa kyseisié tavaroita ja
palveluita.
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Kantaja jatkaa, ettd aid-elementtid kiytetddn sddnnéllisesti mitd erilaisimmissa
yhdistelmissd tavaramerkin yhtend elementtind, joten yleisé on tottunut nike-
madn tdmin elementin tavaramerkeissi. Tiltd osin kantaja viittaa saksalaisiin
tavaramerkkeihin AID ja BIKEAID seki yhteison tavaramerkkeihin MICROAID
ja FIRST AID.

Kantaja viittdd vield, ettd aid-elementti ei konkreettisesti ja vilittomasti kuvaa
kyseisid tavaroita tai palveluita, koska se herittid korkeintaan epamadiraisid,
epaselvid ja moniselitteisid mielikuvia siiti, ettd kyse on asiasta tai henkildsti,
joka auttaa, avustaa ja tukee tai jota autetaan taikka avustetaan.

Kantaja korostaa, ettd sanamerkki TELE AID, kun sitd tarkastellaan kokonai-
suutena, on uudissana, jota ei 16ydy tavallisista yhteison kielelld olevista sana-
kirjoista, englanti mukaan lukien, eiki sitd sellaisenaan kiyteti yleiskielen eik
tekniikan ammattisanaston sanana.

Kantaja jatkaa, ettd kyseessi olevalla sanamerkilli ei ole selvii ja yksiselitteisti
merkitystd vaan se herittid epdmaddariisid ja abstrakteja mielikuvia, jotka liittyvit
apuun, avustamiseen, avustajaan tai apuvilineeseen, jonka avulla apua annetaan
“kaukaa” tai tietyn vilimatkan pdistd, taikka avustusmenetelmiin, johon etii-
syys ei vaikuta.

Kyseessid olevien tavaroiden ja palveluiden ja sanamerkin TELE AID, kun siti
tarkastellaan kokonaisuutena, vilisestd yhteydestd kantaja viittdd, ettd vastoin
riidanalaisen paatoksen 20 kohdassa ja sitd seuraavissa kohdissa esitettyd tamé
sanamerkki ei muodosta ndiden tavaroiden ja palveluiden kiyttotarkoitusta tai
laatua riittdvin konkreettisesti kuvailevaa merkintia.
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Kantaja korostaa, etti ehdottomia hylkidysperusteita rajaa tarve pitdd merkki
vapaana. Kuvailevat merkit voidaan ndin ollen sulkea rekisterdinnin ulkopuolelle
ainoastaan, jos niiden monopolisointi on esteend kolmansien, erityisesti kilpai-
lijoiden, oikeutetulle tarpeelle saada vapaasti kidyttdd merkkejd. Tdssd asiassa
kyseessd olevaan sanaan ei kohdistu vapaana pitdmisen tarvetta, koska sitid ei
kiytetd kyseisten tavaroiden ja palveluiden kuvailemiseen eiki se ole tarpeellinen
tai vilttimiton titid tarkoitusta varten. Kantajan mukaan vapaana pitimisen
tarvetta ei voida perustaa kyseisen sanamerkin herittimien epdmiiriisten
mielleyhtymien varaan.

Kantaja korostaa lopuksi, ettd kyseisen tavaramerkin rekisterdinti on sopusoin-
nussa valituslautakunnan p#itoskdytdnnon kanssa. Kantaja vetoaa tdltd osin
valituslautakunnan tekemiin paitdksiin, joilla se on hyviksynyt rekisteréitdviksi
seuraavat sanamerkit: NETMEETING, CareService, Schiilerhilfe, GLOBAL
CARE, MEGATOURS, SAFETYTECH, STEAM TERMINAL, ProBank, FIXIT,
TOP-LOK, helpLine, HYPERLITE, Tensiontech, SAFEJAW, SURESEAL,
FOILGUARD, OMNICARE, ZONEMESSAGE, BIDWATCH, Oilgear ja
TELESCAN.

Virasto kiistdd kantajan viitteet ja katsoo, ettd kyseinen sanamerkki kuvaa
kyseisid tavaroita ja palveluita kokonaisuudessaan.

Virasto on todennut istunnossa, ettid sanamerkin TELE AID kuvailevuutta tulee
erityisesti arvioida kantajan toteuttaman markkinointisuunnitelman valossa
yhdessi kaikkien rekisterdintihakemuksessa mainittujen tavara- ja palvelulajien
kanssa.
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Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan mukaan tavaramerkkeji,
“jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinndistd, joita
voidaan elinkeinotoiminnassa kiyttdd osoittamaan tavaroiden tai palvelujen
lajia, laatua, médradd, kdyttGrarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd alkuperid,
tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita
tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia”, ei rekisterdidi. Asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 2 kohdassa sdddetdin lisiksi, ettd “edelld 1 kohtaa sovelletaan, vaikka
rekisterinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteis64”.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c¢ alakohdassa estetiéin se, etti
ainoastaan yksi yritys saisi rekisterdinnin perusteella kiyttda tavaramerkkinddn
tdllaisia merkkejd tai ilmauksia. Talld sidnnékselld pyritddn siis siithen yleisen
edun mukaiseen tavoitteeseen, ettd tillaisia merkkejd tai ilmauksia on jokaisen
saatava vapaasti kayttdad (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97,
Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok. 1999, s. 1-2779, 25 kohta).

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetaan niin ollen
sellaisia merkkeji ja merkint6jd, joita voidaan kohdeyleison nikokulmasta kat-
sottuna normaalisti kiyttdd joko suoraan tai mainitsemalla tavaran tai palvelun
oleellinen ominaisuus kuvailtaessa rekisterdintihakemuksen kohteena olevaa
tavaraa tai palvelua (asia C-383/99 P, Procter & Gamble v. SMHV (BABY-
DRY), tuomio 20.9.2001, Kok. 2001, s. [-6251, 39 kohta). Merkin kuvailevuutta
on siis arvioitava yhtdalta yhdessd kyseisten tavaroiden tai palveluiden kanssa ja
toisaalta sen suhteen, miten maaritty kohdeyleisé ymmartid merkin.

Téssd asiassa valituslautakunta on riidanalaisen péitéksen 23 kohdassa toden-
nut, ettd kyseiset tavarat ja palvelut on suunnattu yleisesti keskivertokuluttajalle,
eikd kantaja ole kiistdnyt tdtd. On kuitenkin syyti todeta, ettd keskivertokulut-
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tajien oletetaan olevan tavanomaiseen tapaan valistuneita ja kohtuullisen tark-
kaavaisia ja huolellisia (ks. vastaavasti asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. 1-3819, 26 kohta ja asia T-359/99, DKV v.
SMHYV (EuroHealth), tuomio 7.6.2001, Kok. 2001, s. II-1645, 27 kohta). Koska
kyseessd oleva sanamerkki muodostuu englanninkielisisti sanoista, kohdeylei-
sond tissd tapauksessa on englantia puhuva yleisé.

Kantajan sen viitteen osalta, jonka mukaan kolmansilla ja erityisesti kilpailijoilla
ei ole tarvetta kiyttdd kyseistd sanaa osoittamaan hakemuksen kohteena olevia
tavaroita ja palveluita, on syytd huomauttaa, etti yhteis6jen tuomioistuin on
katsonut edelld mainitussa asiassa Windsurfing Chiemsee antamansa tuomion
35 kohdassa, ettd jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsiidinnon lihentimisestd
21 joulukuuta 1988 annetun ensimmiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY
(EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan, jonka sanamuoto on
sama kuin asetuksen N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan, soveltaminen ei
rilpu siitd, ettd olisi olemassa konkreettinen, aktuelli ja pakottava vapaana
pitimisen tarve.

Niin ollen, kuten virasto on oikeutetusti todennut, asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan ¢ alakohdan soveltamiseksi on ainoastaan tutkittava kyseisen sana-
merkin merkityksen pohjalta sitd, onko kohdeyleison nikékulmasta katsottaessa
merkin ja rekisterdintihakemuksen kohteena olevien tavara- tai palvelulajien
vililld riittdvdn suora ja konkreettinen suhde.

Ensiksi on syyti esittdd, ettd sanamerkki TELE AID on muodostettu substantii-
vista (aid) ja etuliitteestd (tele). Rakenteeltaan timi sanamerkki ei ole epitaval-
linen. Se ei poikkea englannin kielen sananmuodostussddnnoéisti vaan on
muodostettu kieliopillisesti oikein.

Riidanalaisen pddtoksen 19 kohdasta sekd viraston vastineessaan ja istunnossa
antamista selityksistid ilmenee, etti viraston mielestd sanamerkki TELE AID
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tarkoittaa “etdiltd annettua apua”. Tiltd osin silli kantajan viitteelld, jonka
mukaan kyseisen sanamerkin merkitys ei ole selvi ja miiritelty, ei ole merkitysti.
Kun nimittidin otetaan huomioon ne tavarat ja palvelut, joita varten rekisterointia
on haettu, valituslautakunnan huomio sanamerkin merkityksesti osoittautuu
oikeaksi. Jotta merkin voidaan katsoa kuuluvan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan, on kuitenkin syytid muistaa, etti riittds,
jos ainakin yksi sanamerkin mahdollisista merkityksistd kuvailee kyseisten
tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksia.

Sanamerkin TELE AID ja kyseisten tavaroiden ja palveluiden vilisesti suhteesta
valituslautakunta on todennut riidanalaisen pddtdksen 21 kohdassa, ettd sana-
merkki kuvailee tavaroiden ja palveluiden laatua ja kiyttotarkoitusta.

Ensimmdiseksi on syyti tutkia sitd, kuvaileeko sanamerkki TELE AID luokkaan
37 kuuluvia palveluita “moottoriajoneuvojen korjauspalvelut; tiepalvelu”,
pa‘tve . J jen Komnauspalvelul; tiepalv

luokkaan 38 kuuluvia palveluita ”onnettomuus- ja pelastusyksikoiden toiminnan
; A 96 A pa’ve jap e :

johtaminen ja koordinointi”, luokkaan 39 kuuluvia palveluita *hinauspalvelut,
pelastuspalvelut” ja luokkaan 42 kuuluvia palveluita “tietokonekeskuksen pal-
velut, joihin liittyy ajoneuvojen sijainnin ja aseman méadrittiminen”.

Tédmdn tuomion edellisessi kohdassa mainituista palveluista on todettava, etti
sanamerkkid TELE AID, kun sitéd tarkastellaan kokonaisuutena, voidaan kiyttia
osoittamaan sekd niiden lajia ettd laatua. Kyse on itse asiassa erikoisavun-
antopalveluista. Sen seikan, ettd avunantaminen tapahtuu vilimatkan paésti, on
katsottava olevan osa niiden palveluiden laatua, jonka kohdeyleis ottaa mah-
dollisesti huomioon, kun se tekee valintaansa, ja ndin ollen timi seikka muo-
dostaa yhden oleellisen ominaisuuden. Kohdeyleisén nikokulmasta katsottaessa
sanamerkin TELE AID ja ndiden palveluiden vililld on siis riittdvin suora ja
konkreettinen suhde.
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Ei tosin ole mahdotonta, ettd timén tuomion 32 kohdassa mainittuja palveluja
tarjotaan paikan piddlld eli palveluibin ei liity etdisyystekijdd, ja ndin ollen
sanamerkki TELE AID ei kuvaile kaikkia tdmintyyppisid palveluita. On kui-
tenkin syytd huomata, ettd kantaja on hakenut kyseisen sanamerkin rekisterdintid
yleisesti kaikkia nditd palveluita varten tekemdittid eroa eri palveluiden vililld.
Siten on syytd katsoa, ettd valituslautakunta on ratkaissut asian asianmukaisesti
siltd osin kuin sen pddtés koski niiti palvelulajeja kokonaisuudessaan (katso
vastaavasti edelld mainittu asia EuroHealth, tuomion 33 kohta).

Luokkaan 9 kuuluvien palveluiden “automaattiset hitdpuhelinjirjestelmat”
osalta on todettava, ettd nididen tavaroiden kiytt6tarkoitus vastaa osittain timin
tavaralajin kuvausta siltd osin kuin siind viitataan nimenomaisesti hiti-
puheluihin. Niilld hitdpuhelimillahan voidaan pyytda apua etdiltd. Téltd osin
etdiltd tarjottu apu muodostaa nididen tavaroiden kdyttdtarkoituksen. Niin ollen
kohdeyleisén nikékulmasta katsottaessa sanamerkin TELE AID ja edelld mai-
nittujen palvelujen vililld on riittdvdn suora ja konkreettinen suhde.

Kantajan viitteistd, jotka koskevat sitd, ettd valituslautakunta on piditoksissdin
hyviksynyt rekisteroitdviksi muita tavaramerkkejd, on huomattava, ettd vali-
tuslautakuntien aikaisemmissa p#dtoksissd esiintyvit tosiseikkoja koskevat tai
oikeudelliset perusteet voivat tukea asetuksen N:o 40/94 jonkin sddnnoksen
virheellistd soveltamista koskevaa kanneperustetta. On kuitenkin todettava, ettd
tidssd asiassa kantaja ei ole vedonnut mainitsemissaan toisia tavaramerkkejd
koskevissa padtoksissd sellaisten perusteiden olemassaoloon, jotka asettaisivat
kyseenalaiseksi edelldi mainitun harkinnan. Virasto on lisdksi huomauttanut
oikeutetusti, ettd tavaramerkki TELESCAN, jossa ainoana tavaramerkkini on
yhteinen elementti sanamerkin TELE AID kanssa, on rekisteroity kokonaan
toisia palveluita varten — eli pddoma- ja rahoituspalveluille — kuin ne palve-
lut, joista tdssd asiassa on kyse.

Tistd seuraa, ettd sanamerkkid TELE AID voidaan kohdeyleisén nikékulmasta
katsottuna kiyttid osoittamaan timin tuomion 32 ja 35 kohdassa mainittujen
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tavaroiden ja palveluiden oleellisia ominaisuuksia asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Kolmanneksi on syyta tutkia sitid, kuvaileeko sanamerkki TELE AID luokkaan 9
kuuluvia tavaroita “sdhkokdyttdiset ja elektroniset laitteet puheen tai tietojen
siirtoon; kiintedt ja siirrettdvit ldhetys-, siirto-, kytkin- ja vastaanottolaitteet;
tietojenkadsittelylaitteet ja niiden osat; navigointilaitteet”, luokkaan 38 kuuluvaa
palvelua “tietoverkon ylldpito” ja luokkaan 42 kuuluvia palveluita tietojen
kerdaminen, tallentaminen, muokkaaminen ja tulostaminen”.

Virasto ei ole oikeudellisesti riittdvalld tavalla ndyttdnyt toteen, ettd sanamerkkii
TELE AID voidaan kiyttdd osoittamaan timin tuomion edellisessi kohdassa
mainittujen tavaroiden ja palveluiden kiyttotarkoitusta. Vaikka oletetaan, etti
etdiltd tapahtuvaan avunantoon vaaditaan tai edellytetidn ndiden tavaroiden ja
palvelujen kayttdd, on tillainen avunanto korkeintaan yksi tavaroiden ja palve-
luiden lukuisista kdyttdaloista, mutta ei niiden tekninen toiminto. Tamai ei kui-
tenkaan riitd siihen, ettd kohdeyleisén nikokulmasta katsottaessa sanamerkin
TELE AID ja niiden tavaroiden ja palveluiden vililli voidaan katsoa olevan
riittdvdn suora ja konkreettinen suhde.

Téltd osin on syytd panna merkille, ettd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin
on edelld mainitussa asiassa EuroHealth tuomion 33 kohdassa katsonut, etti se
seikka, ettd sanamerkki kuvailee ainoastaan osaa mainittuun tavara- ja palvelu-
lajiin kuuluvista tai rekisterdintihakemuksessa mainituista tavaroista tai palve-
luista, ei estd sitd, etteikd tiltd sanamerkiltd voitaisi eviti rekisterdintii, jos
hakija ei rajoita rekisterdintihakemustaan sellaisiin tavaroihin tai palveluihin,
joita sanamerkki ei kuvaa. Nyt kisiteltdvini olevassa asiassa tilanne on kuiten-
kin eri kuin edelli mainitussa asiassa EuroHealth. Sanamerkki TELE AID ei
nimittdin kuvaa yhtdkddn tdmin tuomion 38 kohdassa mainituista tavaroista tai
palveluista.
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Virasto on vastaavasti esittinyt suullisessa kisittelyssd, ettd kantajan lausun-
noista ilmenee se, ettd kantaja markkinoi tai yrittdd markkinoida timdn tuomion
38 kohdassa mainittuja tavaroita ja palveluita avunantojirjestelmin puitteissa,
jota kantaja tarjoaa valmistamiensa ajoneuvojen ostajille ja johon sisiltyy edelld
mainittujen tavaroiden ja palveluiden lisiksi myds timidn tuomion 32 ja
35 kohdassa mainittuja tavaroita ja palveluita. Niin ollen virasto on katsonut,
ettd sanamerkin TELE AID kuvailevuutta tulee arvioida edelld tarkastellun
kantajan markkinointisuunnitelman valossa yhdessi kaikkien rekisterdintihake-
muksessa mainittujen tavara- ja palvelulajien kanssa.

On kuitenkin syytd panna merkille, etti sanamerkin kuvailevuutta tulee —
pdinvastoin kuin virasto viittdd — arvioida yksilollisesti suhteessa kuhunkin
rekisterointihakemuksessa olevaan tavara- ja/tai palvelulajiin. Sanamerkin
kuvailevuuden arvioimiseksi suhteessa mairittyyn tavara- ja/tai palvelulajiin ei
ole tarpeellista tietdd sitd, onko tavaramerkin hakijalla aikomus toteuttaa tai
toteuttaako hin tiettyd markkinointisuunnitelmaa, johon sisiltyy paitsi timin-
tyyppisid tavaroita ja/tai palveluita myds muunlaisia tavaroita ja/tai palveluita.
Markkinointisuunnitelman olemassaolo on yhteisén tavaramerkin tuottaman
oikeuden kannalta ulkoinen tekiji. Sitd paitsi markkinointisuunnitelmat voivat
muuttua kyseisen yrityksen valinnan mukaan sen jilkeen, kun merkki on rekis-
terdity yhteison tavaramerkiksi, eikd niilldi ndin ollen voi olla minkéiinlaista
vaikutusta merkin rekisterditdvyyden arviointiin.

Ei siis ole my&skddn ilmeistd, ettd sanamerkkida TELE AID voidaan kiyttda
osoittamaan timin tuomion 38 kohdassa mainittujen tavaroiden ja palveluiden
laatua tai jonkinlaista muuta oleellista ominaisuutta.

Niin ollen kohdeyleisén nikokulmasta katsottaessa sanamerkkid TELE AID ei
voida kiyttid osoittamaan timéin tuomion 38 kohdassa mainittujen tavaroiden ja
palveluiden oleellisia ominaisuuksia asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
c alakohdassa tarkoitetulla tavalla.
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Edelld esitetyn johdosta on todettava, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan ¢ alakohdan virheellisti soveltamista koskeva kanneperuste on
hyviksyttivd siltd osin kuin se koskee timin tuomion 38 kohdassa mainittuja
tavara- ja palvelulajeja ja hylittivi siltd osin kuin se koskee timén tuomion 32 ja
35 kohdassa mainittuja tavara- ja palvelulajeja.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kobdan b alakohdan virbeellisti soveltamista
koskeva kanneperuste

Asianosaisten vaatimukset ja niiden perustelut

Kantaja viittdd, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
sanamuodosta “tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky” johtuu, ettd merkin
rekisterdimiseksi tavaramerkiksi riittdd, jos merkki on edes vihiisessd mairin
erottamiskykyinen, ja ndin ollen erottamiskyvyn arvioimisessa on kiellettys
kayttdd liian tiukkaa lihestymistapaa.

Kantaja korostaa, ettd kyseinen sanamerkki on uudissana, jolla ei ole selviii
merkitystd, ja ettd siind on luovuutta osoittava elementti seki lisiksi vihim-
mdismadrd mielikuvituksellisuutta, minki johdosta sanamerkissi on vaadittava
vihimmiismaira erottamiskykyi.

Kantaja vetoaa lisdksi valituslautakunnan tekemiin pditoksiin, joilla se on

hyviksynyt rekisterditdviksi muita tavaramerkkeji (ks. edelli timin tuomion
21 kohta).
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Koska sanamerkki TELE AID muodostuu yksinomaan kyseisid tavaroita ja pal-
veluita kuvailevista merkinnéistd ja koska siihen ei sisidlly muita elementteji,
joiden johdosta sanamerkin avulla kyettiisiin yleisesti erottamaan kantajan
tavarat muiden elinkeinonharjoittajien tavaroista, sanamerkiltd puuttuu viraston
mukaan erottamiskyky. Virasto viittdd, ettd kohdeyleiséni olevat kuluttajat eivit
ymmirrd kyseistd sanamerkkii siten, ettd se viittaisi tiettyyn elinkeinonharjoit-
tajaan, vaan siten, ettd silld viitataan yleisesti vdlimatkan pdisti tarjottavaan
apuun.

Ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan *tavaramerkkejd,
joilta puuttuu erottamiskyky”, ei rekister6idd. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
2 kohdassa sdddetiin lisiksi, ettd “edelld 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekiste-
réinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteis6d”.

Merkin erottamiskykyid on arvioitava toisaalta suhteessa niihin tavaroihin ja
palveluihin, joita varten rekisterdintii on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen,
miten asianomainen kohdeyleis6 kisittdd merkin.

Siltd osin kuin sanamerkin TELE AID on katsottu kuvailevan riidanalaisessa
pddtoksessd tarkoitettuja palveluita ja tavaroita, jotka on mainittu timédn tuo-
mion 37 kohdassa, on syytd muistaa, ettd vakiintuneen oikeuskdytdnnén mukaan
merkkii ei voida rekister6idd yhteisén tavaramerkiksi, jos yksikin ehdottomista
hylkdysperusteista soveltuu merkkiin (ks. asia T-345/99, Harbinger v. SMHV
(TRUSTEDLINK), tuomio 26.10.2000, Kok. 2000, s. II-3525, 31 kohta; asia
T-360/99, Community Concepts v. SMHV (Investorworld), tuomio 26.10.2000,
Kok. 2000, s. II-3545, 26 kohta ja asia T-24/00, Sunrider v. SMHV (VITALITE),
tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. 11-449, 28 kohta). Niin ollen timi kannepe-
ruste on tiltd osin tehoton.
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Sitd vastoin on syytd tutkia kanneperuste siltd osin kuin riidanalainen piités
koskee timin tuomion 38 kohdassa mainittuja tavara- ja palvelulajeja.

Kuten riidanalaisen pddtoksen 25 kohdasta ilmenee, valituslautakunta on kat-
sonut, ettd kyseessd olevalta tavaramerkiltd ”puuttun vaadittava vihimmainen
erottamiskyky, koska kohdeyleisd kisittdd sen viittaavan ainoastaan palvelujen
sisdltdon tai tavaroiden kiyttétarkoitukseen”. Valituslautakunta on niin ollen
pddtynyt siihen, ettd sanamerkiltd TELE AID puuttuu erottamiskyky sen kuvai-
levuuden johdosta. Tdmin tuomion 44 kohdassa on kuitenkin katsottu timin
tuomion 38 kohdassa mainittujen tavara- ja palvelulajien osalta, ettd sanamerkin
TELE AID rekisterdintid ei voida eviti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
c alakohdan perusteella. Siksi valituslautakunnan esittdmdt asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa koskevat asiaperustelut on hylattiva, koska ne
perustuvat edelld todettuun virheeseen.

Lisdksi on todettava, ettd riidanalaisesta padtdksestd, viraston vastineesta tai
viraston suullisessa kisittelyssi esittimisti lausunnoista ei ilmene mitddn sel-
laista, minka perusteella voitaisiin todeta, ettd sanamerkilti TELE AID puuttuu
erottamiskyky niihin tavaroihin ja palveluihin nihden, jotka on mainittu timin
tuomion 38 kohdassa.

Niin ollen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellisti
soveltamista koskeva kanneperuste on hyviksyttivi siltd osin kuin se koskee
tdmdn tuomion 38 kohdassa mainitun tyyppisid tavaroita ja palveluita ja hylt-
tdvd siltd osin kuin se koskee tdmidn tuomion 32 ja 35 kohdassa mainittuja
tavaroita ja palveluita.

Edelld esitetyn perusteella on syyti hyviksyi kanne siltd osin kuin se koskee
timin tuomion 38 kohdassa mainittuja tavara- ja palvelulajeja ja hyldtd kanne
muilta osin.
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Oikeudenkdyntikulut

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojarjestyksen 87 artiklan 3 kohdassa
madritidn, ettd jos asiassa osa vaatimuksista ratkaistaan toisen asianosaisen ja
osa toisen asianosaisen hyviksi, ensimmdiisen oikeusasteen tuomioistuin voi
médritd oikeudenkdyntikulut jaettaviksi asianosaisten kesken. Koska nyt kisi-
teltdvdnd olevassa asiassa kantajan vaatimukset on hyvdksytty vain tiettyjen
tavaroiden osalta, on syytd piddttdd, ettd kantaja vastaa omista oikeuden-
kdyntikuluistaan ja ettd se velvoitetaan lisiksi korvaamaan puolet viraston
oikeudenkiyntikuluista.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(laajennettu toinen jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Sisamarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) kolmannen
valituslautakunnan 12.9.2000 tekema paitos (asia R 142/2000-3) kumotaan
siltd osin kuin se koskee seuraavia tavara- ja palvelulajeja:

— ”sihkokayttoiset ja elektroniset laitteet puheen tai tietojen siirtoon; kiin-
tedt ja siirrettdvit ldhetys-, siirto-, kytkin- ja vastaanottolaitteet; tieto-
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jenkisittelylaitteet ja niiden osat; navigointilaitteet”, jotka kuuluvat
luokkaan 9

— “tietoverkon ylldpito”, joka kuuluu luokkaan 38

— "tietojen kerddminen, tallentaminen, muokkaaminen ja tulostaminen”,
jotka kuuluvat luokkaan 42.

2) Kanne hyldtaian muilta osin.

3) Kantaja vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan, ja se velvoitetaan lisiksi
korvaamaan puolet vastaajan oikeudenkiyntikuluista, Vastaaja vastaa toi-
sesta puolesta oikeudenkiyntikuluistaan.

Moura Ramos Tiili Pirrung

Mengozzi Meij

Julistettiin Luxemburgissa 20 pdivinid maaliskuuta 2002.

H. Jung R. M. Moura Ramos

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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