CEWE COLOR v. SMHV (DIGIFILM JA DIGIFILMMAKER)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

8 péivind syyskuuta 2005

Yhdistetyissi asioissa T-178/03 ja T-179/03,

CeWe Color AG & Co. OHG, kotipaikka Oldenburg (Saksa), edustajinaan
asianajajat C. Spintig, S. Richter, U. Sander ja H. Féorster,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamiehinédn I. Mayer ja G. Schneider,

vastaajana,

* Oikeudenkiyntikieli: saksa.
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TUOMIO 8.9.2005 — YHDISTETYT ASIAT T-178/03 JA T-179/03
jossa on kyse kahdesta kanteesta, jotka on nostettu SMHV:n kolmannen valitus-
lautakunnan 12.3.2003 tekemisti padtoksistd (asiat R 638/2002-3 ja R 641/2002-3),

jotka koskevat sanamerkkien DigiFilmMaker ja DigiFilm rekisterdimistd yhteisén
tavaramerkeiksi,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras sekd tuomarit
F. Dehousse ja D. Svaby,

kirjaaja: hallintovirkamies C. Kristensen,

ottaen huomioon ensimmiéisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 19.5.2003
ja 21.5.2003 jdtetyt kannekirjelmiit,

ottaen huomioon 18.9.2003 annetun méérdyksen asioiden yhdistamisests,

ottaen huomioon ensimméisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 15.12.2003
jitetyn vastineen,

ottaen huomioon 12.4.2005 pidetyssa istunnossa esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja teki 19.11.2001 sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja
mallit) (SMHV) kaksi yhteisén tavaramerkkii koskevaa hakemusta yhteison
tavaramerkistd 20 pdivand joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna.

Tavaramerkit, joiden rekisterdintid haettiin, ovat sanamerkit DigiFilm ja DigiFilm-
Maker (jaljempina yhteisesti haetut tavaramerkit).

Tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkin Digifilm rekisterdintid haettiin,
kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvilisté luokitusta tavaramerkkien rekiste-
roimistd varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin
tdmé sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9,
16 ja 42, ja ne vastaavat kunkin niistd luokista osalta seuraavaa kuvausta

~— luokka 9: "Tietovilineet, tallennusvilineet, erityisesti optiset tallennusvalineet,
erityisesti CD-ROM-levyt, kaikki edelld mainitut tavarat myds varustettuna
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niihin tallennetuilla valokuvilla; valokuvaus- ja elokuvalaitteet ja -vilineet
(luokassa 9); d#inen ja/tai kuvien tallennus-, siirto- tai toistolaitteet; tietojenka-
sittelylaitteet; tietokoneet; tietokoneohjelmistot”

— luokka 16: "Valokuvat paperivalokuvien muodossa, negatiivit, diapositiivit”

— luokka 42: "Tallennusvilineisiin kirjoittaminen, erityisesti digitaalisten tietojen,
erityisesti kuvatietojen kirjoittaminen, valokuvien valmistaminen; valokuvien
painaminen; 'online-tulostuspalvelun’ ylldpito valokuvia varten; ohjelmistoneu-
vonta, ohjelmiston huolto, tietojen kisittelyyn tarkoitettujen ohjelmien luomi-

»”

nen.

Tavaroita ja palveluita, joita varten tavaramerkin DigiFilmMaker rekisterdintid
haettiin, ovat samojen tavaroiden ja palveluiden, joita DigiFilmid Lkoskevassa
tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettiin, liséksi tietyt Nizzan sopimuksen luokkaan
9 kuuluvat tavarat ja vastaavat seuraavaa kuvausta: “Laitteet ja automaatit
tallennusvilineisiin kirjoittamiseen, erityisesti laitteet digitaalisten tietojen (erityi-
sesti kuvatietojen) siirtoon tallennusvilineisiin (erityisesti CD-ROM-levyihin)”.

Tutkija ilmoitti neuvoston asetuksen N:o 40/94 tdytdnt6onpanosta 13.12.1995
annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 11 sdéinnén
1 kohdan mukaisesti kantajalle 22.2.2002 péivityilld kirjeilld, ettd kun otetaan
huomioon asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta, tutkijasta
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vaikutti siltd, ettd haettuja tavaramerkkeji ei voida rekister6idd, paitsi seuraavia
tavaroita ja palveluita varten:

— luokka 16: "Valokuvat paperivalokuvien muodossa, negatiivit, diapositiivit”

~— luokka 42: "Ohjelmistoneuvonta, ohjelmiston huolto, tietojen kisittelyyn
tarkoitettujen ohjelmien luominen”.

Kantaja pysytti voimassa yhteison tavaramerkkid koskevat hakemuksensa 22.4.2002
paivatyilla kirjeilla.

Tutkija hylkdsi ndma hakemukset asetuksen N:o 2868/95 11 siinnén 3 kohdan
nojalla 4.6.2002 tekemillddn pédtoksilld asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja
c alakohdan nojalla seuraavien tavaroiden ja palveluiden osalta:

— luokka 9: "Tietovilineet, tallennusvilineet, erityisesti optiset tallennusvilineet,
erityisesti CD-ROM-levyt, kaikki edelli mainitut tavarat myds varustettuna
niihin tallennetuilla valokuvilla; valokuvaus- ja elokuvalaitteet ja -vilineet
(luokassa 9); adnen ja/tai kuvien tallennus-, siirto- tai toistolaitteet; tietojenki-
sittelylaitteet; tietokoneet; tietokoneohjelmistot”
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— luokka 42: "Tallennusvilineisiin kirjoittaminen, erityisesti digitaalisten tietojen,
erityisesti kuvatietojen kirjoittaminen, valokuvien valmistaminen; valokuvien
painaminen; 'online-tulostuspalvelun’ yllépito valokuvia varten”.

Tutkija katsoi, ettd haetut merkit muodostuivat edelld mainittuja tavaroita ja
palveluita kuvaavista uudissanoista. Sana digi on tutkijan mukaan yleisessa kaytossa
oleva englanninkielinen lyhenne sanasta digital (digitaalinen) ja merkit DigiFilm ja
DigiFilmMaker viittaavat suoraan seuraaviin merkityksiin: DigiFilm viittaa digitaa-
liseen filmiin (digital film) ja DigiFilmMaker viittaa henkil66n, joka tekee digitaalisia
filmejs, tai tdhin tarkoitukseen kiytettyyn laitteeseen (digital film-maker). Tutkija
on lisiiksi katsonut, ettii sanojen Digi, Film ja Maker rinnakkainasettelulla ei olfut
mitddn sellaista lisdiominaisuutta, joka olisi tehnyt haetuista tavaramerkeistd
erottamiskykyisié.

Kantaja teki 26.7.2002 asetuksen N:o 40/94 59 artiklan nojalla SMHV:lle kaksi
valitusta tutkijan paatoksisté.

Kolmas valituslautakunta hylkisi valitukset 12.3.2003 tekemillddn péaatoksilla
(jaljempiina DigiFilm-paatos ja DigiFilmMaker-p#itos sekéd yhteisesti riidanalaiset
piitokset), joista DigiFilm-p#atés annettiin kantajalle tiedoksi 18.3.2003 ja
DigiFilmMaker-paatos 13.3.2003.

Valituslautakunta hyviksyi tutkijan nikemykset ja katsoi, ettd haetut tavaramerkit
kuvasivat riidanalaiseksi jiineitd tavaroita ja palveluita (eli tavaramerkki DigiFilm
kuvasi edelld 7 kohdassa mainittuja tavaroita ja palveluita ja tavaramerkki
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DigiFilmMaker kuvasi samoja tavaroita ja palveluita seki edelli 4 kohdassa
mainittuja tavaroita) (jdljempand riidanalaiset tavarat ja palvelut), ja lisisi, ettd
koska néissa tavaramerkeissi ei ollut mitaén lisdosaa tai erityispiirrettd, niiltd puuttui
edellytetty vihimmaiserottamiskyky.

Asianosaisten vaatimukset

12 Kantaja vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaiset paitokset

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

13 SMHYV vaatii, etti ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkad kanteet perusteettomina

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenldyntikulut.
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Oikeudellinen arviointi

Kummassakin asiassa kantaja vetoaa samoin sanoin kahteen kanneperusteeseen,
jotka perustuvat asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja timén
saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.

Ensimmdinen kanneperuste, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdan rikkomiseen

Asianosaisten lausumat

Kantaja kiistid sen, etti haetut tavaramerkit kuvaisivat riidanalaisia tavaroita ja
palveluita. Se moittii valituslautakuntaa siitd, ettd se on tukeutunut otteisiin
Internet-sivuilta tutkimatta niitd yksityiskohtaisesti, ja siitd, etta valituslautakunta on
katsonut, etti niitd tavaramerkkejd ei voitu rekisterdids, vaikka niitd ei 16ydy
sanakirjoista. Lopuksi SMHV on kantajan mukaan jéttanyt huomiotta sen, etté se on
hyviksynyt rekisterditiviksi haettuja tavaramerkkejd lihelld olevia merkkeja.

Kantaja myontad, ettd digi on yleisesti kiytetty lyhenne sanasta digital, ettd film
kuvaa useilla eurooppalaisilla kielilld seké filmié ettd teosta ja ettd maker tarkoittaa
englannin kielella tekijad. Tama ei kuitenkaan tarkoita sitd, ettd haetut tavaramerkit
ovat kuvailevia. Tekniseltd kannalta katsottuna nimittdin digitaalista filmid ei ole
olemassa. Valituslautakunta on kantajan mukaan myontédnyt tdméin, mutta se on
katsonut, etti kohdeyleiso ei mieti teknisen prosessin yksityiskohtia, ettd se kutsuisi
digitaalisten kuvien sarjaa digitaaliseksi filmiksi ja toimisi samalla tavalla soveltuvin
osin tallennuslaitteiden, tietovilineiden ja niihin liittyvien valmistuspalveluiden
kanssa, T#ssd nikemyksessd ei kantajan mukaan oteta huomioon sité, etté asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan sanamuodon ("merkinndistd, joita
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voidaan — — kéyttdd”) mukaan merkinnin on voitava olla kuvaava nimitys.
Tietovilinettd tai tallennusvilinetts, kuvien tallennuslaitetta tai tallennusvilineisiin
kirjoittamispalvelua ei kuitenkaan kantajan mukaan voi kuvata merkilla DigiFilm-
Maker tai merkilld DigiFilm. Valituslautakunta ei ole tehnyt eroa merkinnin, jota ei
voida rekister6idd, ja niin sanotun puhuvan tavaramerkin, joka puolestaan on
rekisterdintikelpoinen, vililla.

Kantajan mukaan olisi lisaksi epitarkkaa viittas, ettd kohdeyleiso ei ole tietoinen
eroista kemiallisen valokuvauksen ja elektronisen valokuvauksen vililld. Painvastoin
se mieltdd sanan film yhdistimisen elektroniseen valokuvaukseen tavanomaisesta
poikkeavana ja mielikuvituksellisena yhdistdmisend. Kuten merkki UltraPlus, josta
oli kyse asiassa T-360/00, Dart Industries vastaan SMHYV, 9.10.2002 annetussa
tuomiossa (Kok. 2002, s. I1I-3867), haetut tavaramerkit luovat mielikuvia eivitki
osoita ominaisuuksia. SMHV on siten ollut viiirdssi katsoessaan, etti sanojen digi,
film ja maker yhdistelmit sanoissa DigiFilm ja DigiFilmMaker eivit ole
tavanomaisesta poikkeavia.

Tutkijan 22.2.2002 piivityissi kirjeissdin ja 4.6.2002 piivityissi padtoksissiin
Internet-sivuilta esittdmit otteet, joihin valituslautakunta on kantajan mukaan myds
tukeutunut, eivit voi osoittaa pinvastaista. Erityisesti useissa osumissa, joita sanalle
DigiFilm on saatu Internetistd, maantieteellinen alkuperi on kantajan mukaan ollut
tuntematon tai yhteisén ulkopuolinen tai se, misti tavaroista sanaa on kiytetty, on
ollut episelvad tai se ei ole ollut relevanttia, tai niissd on yksiloity DigiFilm suojatuksi
kaupalliseksi nimitykseksi.

Lisaksi haettuja tavaramerkkeji ei kantajan mukaan ole sanakirjoissa. Niin ollen ne
ovat rekisteréintikelpoisia (asia C-383/99 P, Procter & Gamble v. SMHYV, tuomio
20.9.2001, Kok. 2001, s. I-6251, 43 ja 44 kohta).
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Lopuksi suuri mii#rd haettuja tavaramerkkejd vastaavia merkkeja, joiden rekiste-
réinnin SMHV on hyviksynyt, osoittaa kantajan mukaan sen, ettd kantajan nidkemys
siitd, ettd ndmi tavaramerkit eivit ole luonteeltaan kuvailevia, on perusteltu. SMHV
on itsekin todennut, ettd sen aiemmin tekemilld paatoksilld on merkitysta asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa sdddetyn tutkimisen osalta.

SMHYV Liistaa rikkoneensa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa.

Ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c¢ alakohdan mukaan “tavaramerkkejd,
jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeisti tai merkinndistd, joita voidaan
elinkeinotoiminnassa kiyttdd osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua,
miiras, kiyttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellisti alkuperédd, tavaroiden valmis-
tusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai
palvelujen ominaisuuksia”, ei rekisterdida. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdassa
saddetiddn lisiksi, ettd "1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisterdinnin esteet olisivat
olemassa ainoastaan osassa yhteisod”.

Oikeuskiytinnén mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdalla
estetiin se, ettd ainoastaan yksi yritys saisi kiyttdd tdssd kohdassa tarkoitettuja
merkkeji tai merkint6jd sen vuoksi, ettd ne on rekisterdity tavaramerkiksi. Talla
sadnnokselld pyritddn siten siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, ett téllaisia
merkkejd tai merkintojd on jokaisen saatava vapaasti kiyttdd (ks. vastaavasti asia
C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004, s. 1-1619;
jiliempind asia Postkantoor, 54 kohta; asia T-219/00, Ellos v. SMHV (ELLOS),
tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-753, 27 kohta ja asia T-348/02, Quick v. SMHV
(Quick), tuomio 27.11.2003, Kok. 2003, s. II-5071, 27 kohta).

II - 3116



24

25

26

27

CEWE COLOR v. SMHV (DIGIFILM JA DIGIFILMMAKER)

Lisdksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen
merkkien oletetaan olevan kykenemittémid tdyttimiin tavaramerkille asetettua
perustehtévdd eli yksiloiméédn tavaran tai palvelun kaupallisen alkuperin niin, etti
kuluttaja voi myshempié hankintoja tehdessién hankkia lisié kyseiselld tavaramer-
killd varustettuja tavaroita tai palveluita, jos hin on pitanyt niitd hyving, tai olla
hankkimatta niit4, jos hin ei ole tyytyviinen niihin (edelld 23 kohdassa mainittu asia
ELLOS, tuomion 28 kohta ja edelld 23 kohdassa mainittu asia Quick, tuomion
28 kohta).

Jotta haettujen tavaramerkkien kaltaista sellaisesta sanasta muodostuvaa tavara-
merkkid, joka syntyy eri osien yhdistimisesti voitaisiin pitid asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvailevana, ei
riitd, ettd kunkin niistd osista todetaan olevan mahdollisesti kuvaileva. Kuvailevuus
on todettava sanan itsensi osalta (ks. vastaavasti edelli 23 kohdassa mainittu asia
Postkantoor, tuomion 96 kohta).

Siten tavaramerkki, joka koostuu sanasta, joka puolestaan muodostuu osista, jotka
kaikki kuvailevat niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten
rekisterdintid on haettu, itsekin kuvailee niiden tavaroiden tai palvelujen
ominaisuuksia asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla
tavalla, paitsi jos on olemassa havaittavissa oleva ero yhtadltid sanan ja toisaalta
niiden osien pelkén summan vilill, joista kyseinen sana muodostuu, miki edellyttis
joko sitd, ettd sen takia, ettd yhdistelmd on tavanomaisesta poikkeava kyseisten
tavaroiden tai palvelujen osalta, kyseinen sana luo vaikutelman, joka on riittiviin
kaukana siitd vaikutelmasta, joka syntyy kyseisen sanan muodostavien osien pelksti
yhdistelmistd, jolloin sana on enemmin kuin kyseisten osien summa, tai sitten sit,
ettd kyseinen sana on otettu yleiseen kielenkiyttéén ja saanut sielli oman
merkityksenss, jolloin se on vastedes itsendinen suhteessa niihin osiin, joista se
muodostuu. Viimeksi mainitussa tapauksessa on puolestaan tarkistettava, ettdi sana,
joka on saanut oman merkityksensi, ei itse ole tissd sddnnoksessi tarkoitetulla
tavalla kuvaileva (ks. vastaavasti edelli 23 kohdassa mainittu asia Postkantoor,
tuomion 104 kohta).

Tavaramerkin kuvailevuutta arvioitaessa on yhtiilti otettava huomioon ne tavarat ja
palvelut, joita varten merkki halutaan rekistersidi (asia T-135/99, Taurus-Film v.
SMHYV (Cine Action), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. 11-379, 25 kohta ja asia
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T-136/99, Taurus-Film v. SMHV (Cine Comedy), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-
397, 25 kohta), ja toisaalta kohderyhmin eli niiden tavaroiden tai palveluiden
kuluttajien kisitys asiasta (edelld kohdassa 23 mainittu asia Ellos, tuomion 29 kohta
ja edelld kohdassa 23 mainittu asia Quick, tuomion 29 kohta).

Kuten valituslautakunta on aivan oikein todennut (DigiFilm-péitos, 27 kohta ja
DigiFilmMaker-piitds, 28 kohta), kisiteltdvind olevassa asiassa riidanalaisia
tavaroita ja palveluita ei ole suunnattu pelkistién asiantuntijakohderyhmille vaan
myds laajemmin suurelle yleis6lle. Toisaalta haetut tavaramerkit muodostuvat
englanninkielisisti osista. N&in ollen kohdeyleis6 on englanninkielinen tavanomai-
sesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen keskivertokuluttaja.

Kun pohditaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa olevan
ehdottoman hylkéysperusteen sovellettavuutta, on siten arvioitava, onko tdmén
kohdeyleisén nikékulmasta merkkien DigiFilm ja DigiFilmMaker seka riidanalaisten
tavaroiden ja palveluiden vililli olemassa suora ja konkreettinen yhteys.

Kasiteltivini olevassa asiassa valituslautakunta on aivan oikein todennut, ettd digi
on lyhenne sanasta digital (digitaalinen), jota kiytetdén tavanomaisesti muiden
muassa englannin kieless# kuvaamaan digitaalista tekniikkaa, ettd film on englannin
kielen sana, joka tilld kielelld ja useilla muilla kielilldi merkitsee sekd filmid ettd
lopullista teosta tai sen toteuttamista, ja lopuksi ettd englannin kielen sana maker
(tekija), joka on liitetty sanaan film, kuten kisiteltéiviné olevassa asiassa, merkitsee
elokuvaohjaajaa, mutta se voi myds merkitd elokuvien tekemisen mahdollistavaa
laitetta (DigiFilm-p#ités, 24 ja 25 kohta ja DigiFilmMaker-paétos, 24~26 ja
36 kohta).

Lisiksi valituslautakunta on edelld 25 ja 26 kohdassa toistetun vaatimuksen
mubkaisesti arvioinut tavaramerkki# kokonaisuutena ja aivan oikein todennut, ettd
sanojen digi, film ja maker rinnakkainasettelut DigiFilmissd ja DigiFilmMakerissd
muodostavat selkesti osiin jaettavia yhdistelmis, koska on kéytetty suuria kirjaimia,
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ja se on myds aivan oikein katsonut, ettdi nimid rinnaklainasettelut eivit ole
tavanomaisesta poikkeavia eivitkd huomiota herdttivid tai kielioppisaintsjen
vastaisia (DigiFilm-pdétos, 26 kohta ja DigiFilmMaker-piitos, 27 kohta) ja ettd
kohdeyleisé ymmirtad ne vilittdmisti ja ilman erityisti analysointiponnistusta
viittauksena digitaalisten tietojen, erityisesti kuvien, tallentamiseen, varastointiin ja
kasittelyyn sek sellaisiin valineisiin, laitteisiin ja ohjelmistoihin, jotka mahdollistavat
ndmd toimenpiteet ja joita kantajan tavaramerkkihakemuksissa tarkoitetaan, eiki
tietoina kaupallisesta alkuperésti (DigiFilm-p#atds, 28-31 kohta ja DigiFilmMaker-
paatds, 29-32 kohta). Kuten valituslautakunta on todennut, viesti, jonka haetut
tavaramerkit vilittdvit, on selvd, suora ja vilitdn. Ne eivit ole epamiiriisii tavalla tai
toisella, niistd ei voi tehdd erilaisia tulkintoja, ne eivit ole epitarkkoja eivitkd
vihjaavia merkkejd, ja ndin on sitikin suuremmalla syylli, koska niiden osien
rinnakkainasettelu yhdeksi sanaksi ei milldin tavalla muuta viimeksi mainitun
ddntdmistd eikd sen merkityssisiltod vaan korostaa vield viestin tismallisté sisilto,
koska yhdyssanan sisélli on kiytetty suuria alkukirjaimia (DigiFilm-p#4tds, 30 kohta
ja DigiFilmMaker-p#itos, 32 kohta).

Lopuksi valituslautakunta on oikein todennut, etti koska haetuissa tavaramerkeissi
ei ollut mit#én lisdosaa, kuvio-osaa tai mitiin osaa, jossa olisi ollut mitiin erikoista,
ne eivit olleet lainkaan mielikuvituksellisia eika niilld ollut vaadittua vihimmaise-
rottamiskykyé, kun otetaan huomioon, ettd kohdeyleiso ymmirtid ne vain niiden
tavaroiden ja palveluiden, jotka tavaramerkki kattaa, lajia ja laatua osoittavina
merkint6ind eikd tavaramerkkeing, jotka tayttiisivat tehtiviinsi merkintini kau-
pallisesta alkuperdstd. Titd tapaa ymmirtaa haetut tavaramerkit kuvailevina ei
mitenkiin esti se, ettd sanat, joista mainitut tavaramerkit muodostuvat, on asetettu
rinnakkain, koska tami tekniikka on yleisesti kiiytossi ja tavanomaista mainos- ja
markkinointialalla (DigiFilm-p#étés, 36 ja 37 kohta ja DigiFilmMaker-p#étés, 37 ja
38 kohta).

Haetut tavaramerkit eivit siis milld&n tavalla ole enemmin kuin niiden osien
summa, joista ne muodostuvat. Ne eivit myoskiin ole uudissanoja, joilla olisi oma
metkitys ja jotka olisivat siten itsendisid niihin osiin niihden, joista ne muodostuvat,
ja joiden mahdollinen kuvailevuus riidanalaisiin tavaroihin tai palveluihin nihden
olisi edelld 26 kohdassa viitatun oikeuskiytinnén mukaan tutkittava.
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Kantajan viite, jonka mukaan haetut tavaramerkit luovat mielikuvia eivitkd kuvaa
riidanalaisia tavaroita tai palveluita, ei mitenkidn aseta kyseenalaiseksi niitd
nikemyksid. Valituslautakunta on todennut (ks. DigiFilm-p#itos 32 ja 33 kohta ja
DigiFilmMaker-p##tos 34 ja 35 kohta), ettd kemiallinen valokuvaus vastaa kuvan
analogista jiljentimistd, jossa kuva syntyy, kun filmi altistuu valolle ja siind tapahtuu
kemiallisia muutoksia, kun taas digitaalisessa valokuvauksessa ei tarvita tillaista
filmid, vaan se vastaa digitaalista jiljentdmistd, joka tapahtuu mittaamalla piste
pisteelti valoa ja muuntamalla se sihkéisiksi digitaalisiksi signaaleiksi, mutta tésti ei
seuraa, etti haetut tavaramerkit olisivat pelkéstdén riidanalaisista tavaroista ja
palveluista mielikuvia luovia (tai kuten kantaja toteaa "puhuvia”). Ensimmiisen
oikeusasteen tuomioistuin nimittdin katsoo valituslautakunnan tavoin, ettei
kohdeyleisé siinikain tapauksessa, ettd se voi olla tietoinen nididen teknisten
toimenpiteiden yksityiskohdista, kiinnitd huomiota siihen ja kutsuu digitaalisten
kuvien sarjaa digitaaliseksi filmiksi. Néin ollen kantaja on védrissi viittiesséin, ettd
haetut tavaramerkit ovat luonteeltaan vain mielikuvia heréttdvid. Ndin ollen kantaja
ei voi vedota edelld 17 kohdassa mainitussa asiassa UltraPlus annettuun tuomioon,
jossa ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut, ettd merkki UltraPlus ei
osoittanut kyseessi olevien tavaroiden (uuniastiastot) laatua tai ominaisuutta, joka
olisi kuluttajan kannalta suoraan ymmidrrettivissd, vaan kehui epdsuorasti ja
abstraktisti ndiden tavaroiden erinomaisuutta ja oli néin ollen katsottava mielikuvien
luomiseksi eiki asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuksi
ominaisuuksien osoittamiseksi {ks. tuomion 25-27 kohta).

Kantajan viite, joka perustuu siihen, etti tutkijan 16ytdmét Internet-viitteet eivét ole
relevantteja, ja siihen, ettd valituslautakunta on kantajan mukaan viitannut ndihin
viitteisiin tutkimatta niiti yksityiskohtaisesti, ei voi saattaa kyseenalaiseksi paitel-
mid, jonka mukaan haetut tavaramerkit kuvaavat riidanalaisia tavaroita ja palveluita.
Merkkien DigiFilm ja DigiFilmMaker tutkiminen sellaisenaan riittdd sen toteami-
seksi, etti englanninkielisen keskivertokuluttajan nékokulmasta ne kuvaavat
riidanalaisia tavaroita ja palveluita, ilman, ettd on lisdksi tarpeen viitata lukuisiin
Internet-viitteisiin, jotka tutkija on Idytinyt (2 670 viitettd sanalle digifilm ja
53 500 viitetts ilmaisulle digital film) ja jotka lisiksi ainoastaan tukevat valitus-
lautakunnan arviota.
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Viite, jonka mukaan haettuja tavaramerkkeji ei ole sanakirjoissa ja jonka mukaan ne
olisi rekisterditivi edelld 19 kohdassa mainitussa asiassa Procter & Gamble vastaan
SMHYV (43 ja 44 kohta) annetussa tuomiossa esitettyjen periaatteiden mukaan, on
hylattdva. Toisin kuin sanamerkki Baby-dry, jonka yhteiséjen tuomioistuin on
mainitussa asiassa annetussa tuomiossa katsonut olevan sanojen tavanomaisesta
poikkeava rinnakkainasettelu ja jonka se niin ollen on katsonut olevan erottamis-
kykyinen, merkit DigiFilm ja DigiFilmMaker ovat kuten valituslautakunta on
todennut kuvailevien sanojen rinnakkainasetteluja, jotka eivit ole milldin tavalla
omaperdisid ja joiden englanninkielinen keskivertokuluttaja ymmirtii osoittavan
riidanalaisia tavaroita ja palveluita tai niiden keskeisid ominaisuuksia eiki olevan
merkintd kaupallisesta alkuperisti. Se, ettd haettuja tavaramerkkeji ei ole mainittu
sanakirjoissa sellaisinaan, ei millddn tavalla muuta titi nikemystd (ks. vastaavasti
asia T-19/99, DKV v. SMHV (COMPANYLINE), tuomio 12.1.2000, Kok. 2000, s. 11-
1, 26 kohta ja asia T-345/99, Harbinger v. SMHV (TRUSTEDLINK), tuomio
26.10.2000, Kok. 2000, s. 11-3525, 37 kohta).

Lopuksi kantajan viitteest4, joka perustuu siihen, etti SMHV on kantajan mukaan
rekisterdinyt useita haettujen tavaramerkkien kaltaisia tavaramerkkeji, on todettava,
kuten kantaja on suullisessa kisittelyssi myéntinyt, ettd valituslautakunnan
pditdkset, jotka koskevat merkin rekisterdimistd yhteison tavaramerkiksi ja jotka
on tehty asetuksen N:o 40/94 nojalla, kuuluvat sidotun harkinnan eivitki vapaan
harkinnan piiriin. Nin ollen valituslautakuntien pétosten laillisuutta on arvioitava
ainoastaan tdmén asetuksen nojalla, sellaisena kuin yhteiséjen tuomioistuimet ovat
sitd tulkinneet, eikd valituslautakuntien aikaisemman paitoskiytinnon perusteella
(asia T-106/00, Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002,
Kok. 2002, s. I1-723, 66 kohta; asia T-122/01, Best Buy Concepts v. SMHV (BEST
BUY), tuomio 3.7.2003, Kok. 2003, s. 11-2235, 41 kohta; asia T-127/02, Concept v.
SMHV (ECA), tuomio 21.4.2004, Kok. 2004, s. 11-1113, 71 kohta ja asia T-112/03,
L'Oréal v. SMHV — Revlon (FLEXI AIR), tuomio 16.3.2005, Kok. 2005, s. 11-949,
68 kohta).

Edelld esitetystd seuraa, etti valituslautakunta ei ole rikkonut asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, kun se on katsonut, etti sanamerkit
DigiFilm ja DigiFilmMaker kuvaavat riidanalaisia tavaroita ja palveluita ja ettd niita
ei ndin ollen voida rekisterdid.
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Ensimmaiinen kanneperuste on siten hylattava.

Toinen kanneperuste, joka perustuu asetuksen N:io 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdan rikkomiseen

Asianosaisten lausumat

Kantaja viittad, ettd riidanalaiset pédtokset ovat péitemdttomid, koska valitus-
lautakunta on katsonut, ettd siitd, etti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdan soveltamisedellytykset tdyttyvit, seuraa lihes automaattisesti se, ettd
saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen erottamiskyky puuttuu
kokonaan, Koska toisin kuin valituslautakunta on katsonut, haetut tavaramerkit
eivit ole kuvailevia, ei missiin tapauksessa ole edes mitéén viitteité siitd, ettd niilta
véitetysti puuttuisi erottamiskyky kolonaan.

SMHYV kiistda rilkoneensa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdasta ilmenee, etti siithen, ettd merkkia ei voida
rekister6idd yhteison tavaramerkiksi, riittdé, ettd yhté siind luetelluista ehdottomista
hylkdysperusteista sovelletaan — kisiteltdvind olevassa asiassa mainitun asetuksen
7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan perustuva hylkiysperuste (edelld 36 kohdassa
mainittu asia COMPANYLINE, tuomion 30 kohta ja asia T-61/03, Irwin Industrial
Tool v. SMHV (QUICK-GRIP), mi#riys 27.5.2004, Kok. 2004, s. 1I-1587, 35 kohta).
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Lisdksi on todettava, ettd vaikka jokainen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa
mainittu ehdoton rekisteréintihakemuksen hylkéysperuste on itsendinen verrattuna
muihin rekisteréintihakemuksen hylkéysperusteisiin ja vaikka jokaista niistd on
tarkasteltava erikseen, kyseisen sidnnéksen b, ¢ ja d alakohdassa siidettyjen
hylkéysperusteiden soveltamisalat ovat ilmeiselld tavalla osittain paillekkaisia (ks.
vastaavasti edelld 23 kohdassa mainittu asia Postkantoor, tuomion 85 kohta).

Varsinkin sellaiselta sanamerkiltd, joka kuten kisiteltivini olevassa asiassa
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvailee
tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, puuttuu timén takia viistimittd saman
asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky niiden
samojen tavaroiden tai palvelujen osalta (ks. vastaavasti edelld 23 kohdassa mainittu
asia Postkantoor, tuomion 86 kohta).

Kun ndma seikat otetaan huomioon ja koska valituslautakunta on aivan oikein
riidanalaisissa paatoksissd katsonut, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
c alakohta on esteend haettujen tavaramerkkien rekisterdinnille riidanalaisten
tavaroiden ja palveluiden osalta, toinen kanneperuste on hylittivi tehottomana.

Kun kaikki edelld esitetty otetaan huomioon, kisiteltivind olevat kanteet on
hylattava,

Oikeudenlkiiyntikulut

Ensimmiiisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojérjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka havidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hivinnyt asian, se on
SMHV:n vaatimusten mukaisesti velvoitettava korvaamaan oikeudenkiyntikulut.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanteet hylitdén,

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkidyntikulut.

Vilaras Dehousse Svaby

Julistettiin Luxemburgissa 8 péiviani syyskuuta 2005.

H. Jung M. Vilaras

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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