TELEFON & BUCH v. SMHV — HEROLD BUSINESS DATA (WEISSE SEITEN)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

16 péivini maaliskuuta 2006

Asiassa T-322/03,

Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH, kotipaikka Salzburg (Itivalta),
edustajinaan Rechtsanwalt H. Zeiner ja Rechtsanwalt M. Baldares del Barco,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamiehenddn G. Schneider,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa kiydyssd menettelyssé oli
ja viliintulijana ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

* Oikeudenkiyntikieli: saksa.
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Herold Business Data GmbH & Co. KG, aiemmin Herold Business Data AG,
kotipaikka Mddling (Itdvalta), edustajinaan Rechtsanwalt A. Lensing-Kramer,
Rechtsanwalt C. von Nussbaum ja Rechtsanwalt U. Reese,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu 19.6.2003 tehdysti SMHV:n
ensimmdisen valituslautakunnan péétoksestd, joka koskee Herold Business Data
AG:n ja Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH:n vilistd mitdttémyysmenettelyd
(vhdistetyt asiat R 580/2001-1 ja R 592/2001-1),

EUROOPAN YHTEISOIEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Jaeger sekd tuomarit V. Tiili ja
0. Czicz,

kirjagja: hallintovirkamies J. Plingers,

ottaen huomioon ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 19.9.2003
jatetyn kannekirjelmén,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 15.9.2004
jitetyn vastineen,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 15.9.2004
jatetyn viliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 14.9.2005 pidetyssi istunnossa esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja haki 2.10.1996 yhteison tavaramerkkid sisaimarkkinoiden harmonisointivi-
rastolta (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteison tavaramerkistd 20 pédivind
joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11,
s. 1) perusteella, sellaisena kuin se on muutettuna.

Haettu tavaramerkki oli sanamerkki WEISSE SEITEN. Tavarat ja palvelut, joita
varten rekisterdintid haettiin, kuuluivat tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd
luokitusta tavaramerkkien rekisteroimistd varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn
Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan
luokituksen luokkiin 9, 16, 41 ja 42, ja vastaavat seuraavaa kuvausta:

—  luokka 9: ”Tieteelliset, merenkulku-, maanmittaus-, sihkdé-, valokuvaus-,
elokuva-, optiset, punnitus-, mittaus-, merkinanto-, valvonta-, hengenpelastus-
ja opetuslaitteet ja -kojeet; ddnen ja kuvan tallennus-, siirto- ja toistolaitteet;
magneettiset tietovilineet ja nauhoitetut tallennusvilineet tietojenkésittelylait-
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teille ja -laitteistoille, erityisesti nauhat, levyt, CD-ROM-levyt; dénilevyt;
myyntiautomaatit ja kolikkokdyttoisten laitteiden koneistot; kassakoneet,
laskukoneet, tietojenkdsittelylaitteet ja tietokoneet; tulensammutuslaitteet”;

— luokka 16: "Paperi, pahvi ja niistd tehdyt tavarat, jotka eivit sisilly muihin
luokkiin; painotuotteet, hakuteokset, alakohtaiset luettelot; kirjansidonta-aineet;
valokuvat; paperikauppatavarat; paperi- ja kotitalousliimat; taiteilijantarvikkeet;
siveltimet; kirjoituskoneet ja konttoritarvikkeet (paitsi huonekalut); neuvonta- ja
opetusvilineet (paitsi laitteet); muoviset pakkaustarvikkeet (jotka eivit sisélly
muihin luokkiin); pelikortit; painokirjasimet; painolaatat”;

—  luokka 41: "Kustantamojen palvelut, erityisesti tekstien, kirjojen, aikakauslehtien
ja sanomalehtien toimittaminen”;

—  luokka 42: "Toimittajan palvelut”.

Haettu tavaramerkki rekisterditiin 28.9.1999.

Herold Business Data GmbH & Co. KG, aiemmin Herold Business Data AG, vaati
14.2.2000, ettd tdmid rekisterdinti julistetaan mitdttomiksi asetuksen N:o
40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella siitd syystd, ettd rekisterdinti
kuului mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b—d ja g alakohdassa sdddettyjen
ehdottomien mitéttomyysperusteiden soveltamisalaan. Viliintulija vetosi Patentam-
tin (Itdvallan patenttivirasto) mitdttomyysosaston 6.11.1998 tekemién pédtokseen,
jolla julistettiin mitdttomaksi Itdvallan tavaramerkki WEISSE SEITEN, ja Oberste
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Patent- und Markensenatin (Itdvallan korkein tavaramerkki- ja patenttiviranomai-
nen) 22.9.1999 tekeméiidn péitokseen, jolla vahvistettiin Patentamtin pédtos
seuraavien tavaroiden osalta: "paperi ja painotuotteet”. Lisdksi se esitti mitdtto-
myysvaatimuksensa tueksi mitittomyyslautakunnassa muun muassa seuraavat
asiakirjat:

—  22.9.1995 annettu komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle
hakemistomarkkinoiden ja televiestinnin muiden tietopalveluiden tulevasta
kehityksestd kilpailuympéristossd (jaljempénd komission tiedonanto)

—  puhelinluetteloita koskevia erilaisia Itdvallan postin tiedotteita

— jiljennos Itdvallan puhelinluetteloiden tilauslomakkeista vuosilta 1993/94 ja
1994/95

—  ohjeet virallisten puhelinluetteloiden toimittamista varten, josta viliintulija ja
Itdvallan posti- ja lenndtinlaitos olivat tehneet sopimuksen vuonna 1992

— jiljennos viliintulijan ja Itdvallan posti- ja lennétinlaitoksen eri osastojen
vélisestd kirjeenvaihdosta, joka koski "Weifle Seitenin” (valkoisten sivujen)
toimittamista

— Internet-hakujen tulokset.
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Mitdttomyysosasto julisti 5.4.2001 tavaramerkin WEISSE SEITEN osittain mitétto-
miksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan d alakohdan ja 2 kohdan perusteella
siltd osin kuin se koski puhelinluetteloita, joissa esitettiin liittyménhaltijoiden nimet
painetussa tai sihkéisten tallennusvilineiden muodossa (luokat 9 ja 16) sekd
kustantamojen harjoittamaa téllaisten puhelinluettelojen, joissa esitetdén liittyméan-
haltijoiden nimet, toimittamista (luokka 41). Siten se rajoitti tavaroiden ja
palveluiden luetteloa ja lisdsi luokan 9 osalta maininnan “néihin tavaroihin eivit
kuulu tavarat, jotka koskevat tai sisdltivit puhelinluetteloita, joissa esitetddn
liittyménhaltijoiden nimet”, luokan 16 osalta maininnan “niihin tavaroihin eivit
kuulu puhelinluettelot, joissa esitetdén liittyménhaltijoiden nimet” ja luokan 41
osalta "ndihin palveluihin ei kuulu sellaisten puhelinluetteloiden toimittaminen,
joissa esitetddn liittyménhaltijoiden nimet”. Mitidttomyysvaatimus hyldttiin muilta
osin.

Viliintulija ja kantaja valittivat asetuksen N:o 40/94 57-62 artiklan nojalla
SMHV:oon mitittomyysosaston pédatoksestd, viliintulija mitdttomyysvaatimuksen
osittaisen hylkddmisen osalta ja kantaja sen osalta, ettd hinen tavaramerkkinsd
julistettiin osittain mitdttoméksi.

SMHV:n ensimmiéinen valituslautakunta ratkaisi ndmid kaksi valitusta, jotka oli
yhdistetty SMHV:n valituslautakuntien menettelysidnndistd 5.2.1996 annetun
komission asetuksen (EY) N:o 216/96 (EYVL L 28, s. 11) 7 artiklan 1 kohdan
perusteella, 19.6.2003 tekemilldéin paitokselld (yhdistetyt asiat R 580/2001-1 ja R
592/2001-1; jiljempédnd riidanalainen pddtds), hyviksyi osittain véliintulijan
valituksen ja hylkési kantajan valituksen. Se kumosi mitittémyysosaston pédtoksen
ja julisti tavaramerkin WEISSE SEITEN mitdttomiksi seuraavien tavaroiden ja
palveluiden osalta:

— luokka 9: "Magneettiset tietovilineet ja nauhoitetut tallennusvilineet tietojen-
kasittelylaitteille ja -laitteistoille, erityisesti nauhat, levyt, CD-ROM-levyt”
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— luokka 16: "Paperi, pahvi ja niistd tehdyt tavarat, jotka eivit sisilly muihin
luokkiin; painotuotteet, hakuteokset, alakohtaiset luettelot; taiteilijantarvikkeet;
konttoritarvikkeet (paitsi huonekalut); neuvonta- ja opetusvilineet (paitsi
laitteet)”

— luokka 41: "Kustantamojen palvelut, erityisesti tekstien, kirjojen, aikakauslehtien
ja sanomalehtien toimittaminen”

—  luokka 42: "Toimittajan palvelut”.

Valituslautakunta katsoi ensinndkin, ettd edellisessd kohdassa mainittujen luokkaan
9 kuuluvien tuotteiden osalta ja luokkaan 16 kuuluvien painotuotteiden, hakuteos-
ten ja alakohtaisten luetteloiden osalta tavaramerkki WEISSE SEITEN oli
rekisterdity asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan d alakohdan vastaisesti.
Lisdksi se katsoi, ettd kaikkien edellisessi kohdassa mainittujen tavaroiden ja
palveluiden (jdljempédnd kyseiset tavarat ja palvelut) osalta oli sovellettava myds
mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja ¢ alakohtaa.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— muuttaa riidanalaista pddtostd siten, ettd mitdttomyysvaatimus hyldtddn
kokonaisuudessaan
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— toissijaisesti kumoaa riidanalaisen pédtoksen siltd osin kuin mitdttomyys-
vaatimus on hyviksytty ja velvoittaa SMHV:n tarvittaessa lisimenettelyn jilkeen
tekeméédn uuden péétoksen ja hylkddmédn kokonaan mitattomyysvaatimuksen

—  velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

SMHYV vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

—  hylkéd kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

Viliintulija vaatii, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin hylkda kanteen.

Kanteen tutkittavaksi ottaminen

Asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 5 kohdan mukaan SMHV:n valituslautakunnan
padtostd vastaan nostettava kanne on pantava vireille kahden kuukauden kuluessa
siitd, kun riidanalainen pddtés on annettu tiedoksi. Ensimmdisen oikeusasteen
tuomioistuimen tydjdrjestyksen 102 artiklan 2 kohdan mukaan prosessuaalista
médrdaikaa pidennetdén pitkien etdisyyksien vuoksi kymmenelld paivilla.
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Tédssd asiassa riidanalainen pdétds on annettu tiedoksi kantajalle 1.7.2003. Kanteen
nostamiselle asetettu méadrdaika on siis pdéttynyt 11.9.2003, kun otetaan huomioon
etdisyyksid koskeva midrdajan pidennys.

Kanne on tosin saapunut faksilla ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen
kirjaamoon 8.9.2003 eli ennen kanteen nostamiselle asetetun médrdajan padttymista.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjérjestyksen 43 artiklan 6 kohdan
mukaan se pdivd, jona jiljennods oikeudenkdyntiasiakirjan allekirjoitetusta alkupe-
rdiskappaleesta saapuu ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon
telekopiolaitteen vilitykselld, otetaan kuitenkin prosessuaalisten méirdaikojen
noudattamisen kannalta huomioon ainoastaan, jos asiakirjan allekirjoitettu alkupe-
rdiskappale jétetddn kirjaamoon viimeistddn kymmenen péivin kuluessa faksin
vastaanottamisesta.

Téssd asiassa alkuperdiskappale on saapunut ensimmiisen oikeusasteen tuomiois-
tuimen kirjaamoon 19.9.2003 eli edelld mainitun kymmenen péivin miérdajan
pédtyttyd. Ndin ollen tydjdrjestyksen 43 artiklan 6 kohdan mukaisesti ainoastaan
allekirjoitetun alkuperdiskappaleen jéttémispdivd eli 19.9.2003 on otettava huo-
mioon kanteen nostamiselle asetetun méédrdajan osalta. On siis todettava, ettd
kannekirjelmd on jitetty timin madrdajan pédttymisen jilkeen.

Kantaja kuitenkin viittdd, ettd kyseessd on ylivoimainen este tai ainakin ennalta-
arvaamaton seikka.

On todettava, ettd ylivoimaisen esteen ja ennalta-arvaamattomien seikkojen kisitteet
siséltdvit paitsi objektiivisen elementin, joka liittyy epdtavallisiin ja asianomaisesta
riippumattomiin seikkoihin, myds subjektiivisen elementin, joka liittyy asianomaisen
velvollisuuteen suojautua epétavallisen tapahtuman seurauksia vastaan ryhtymaélld
tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin, jotka eivdt vaadi kohtuuttomia uhrauksia.
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Asianomaisen on etenkin seurattava tarkkaan asian késittelyn vaiheita ja erityisesti
osoitettava huolellisuutta noudattaakseen asetettuja médrdaikoja (asia C-195/91 D,
Bayer v. komissio, tuomio 15.12.1994, Kok. 1994, s. 1-5619, 32 kohta). Niinpd
ylivoimaisen esteen ja ennalta-arvaamattomien seikkojen kisitteet eivit sovellu
tilanteeseen, jossa huolellinen ja harkitseva henkil6 olisi objektiivisesti arvioiden
kyennyt vilttdmdén kanteen nostamisen maérdajan umpeutumisen (ks. vastaavasti
asia 209/83, Valsabbia v. komissio, tuomio 12.7.1984, Kok. 1984, s. 3089, 22 kohta ja
asia C-325/03 P, Zuazaga Meabe v. SMHV, médrdys 18.1.2005, Kok. 2005, s. [-403,
25 kohta).

Tédssd asiassa kantaja on toimittanut 9.9.2003 eli faksin lihettimistd seuraavana
pdivind kannekirjelménsd alkuperdiskappaleen suoraan Itivallan postille lihetettd-
viksi. Sittemmin Itévallan posti on toimittanut ldhetyksen 11.9.2003 Luxemburgin
postille, joka on antanut sen 12.9.2003 Michel Greco -yritykselle. Mainitulta
yritykseltd on kuitenkin kestéinyt seitsemin pdivid toimittaa lihetys ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon.

Néin ollen myohédstymisen pédasiallisena tai jopa ainoana syynéd on se seikka, ettd
kannekirjelmd on tullut ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen haltuun vasta
seitsemén pdivdd sen jilkeen, kun se on saapunut Luxemburgiin (ks. vastaavasti
yhdistetyt asiat 25/65 ja 26/65, Simet ja Feram v. korkea viranomainen, tuomio
2.3.1967, Kok. 1967, s. 39). Tdtd seikkaa on pidettivd kantajan osalta ennalta-
arvaamattomana seikkana, eikd kantajan, joka on osoittanut tavanomaisen
valistuneelta kantajalta odotettua huolellisuutta méadrdaikojen noudattamiseksi,
voida katsoa vaikuttaneen mydhdstymiseen omalla kéyttdytymisellddn.

Niin ollen kanne voidaan ottaa tutkittavaksi.
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Toisen vaatimuksen tutkittavaksi ottaminen

Toisen vaatimuksen toisessa osassa kantaja vaatii ennen kaikkea, ettd ensimmdiisen
oikeusasteen tuomioistuin velvoittaa SMHV:n tekemidén uuden pédtoksen ja
hylkdédméén mitdttémyysvaatimuksen kokonaisuudessaan.

Taltd osin on muistutettava, ettd asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaan
SMHV:n on toteutettava yhteisGjen tuomioistuimen tuomion tdytintéonpanosta
johtuvat toimenpiteet. Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtédvind ei siis
ole antaa tiltdi osin SMHV:le médrdystd. SMHV:n on itse tehtévd pddtelmét
yhteisojen tuomioistuinten tuomioiden tuomiolauselman ja perustelujen perusteella
(asia T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. SMHV (Giroform), tuomio
31.1.2001, Kok. 2001, s. [1-433, 33 kohta; asia T-34/00, Eurocool Logistik v. SMHV
(EUROCOOL), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-683, 12 kohta ja asia T-129/01,
Alejandro v. SMHV — Anheuser-Busch (BUDMEN), tuomio 3.7.2003, Kok. 2003, s.
11-2251, 22 kohta).

Kantajan toisen vaatimuksen toista osaa ei siis voida ottaa tutkittavaksi.

Péddasia

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi neljdgdn kanneperusteeseen. Ensimmiinen kanne-
peruste koskee sitd, ettd riidanalainen péitos ei vastaa itdvaltalaista padtostd, toinen
kanneperuste koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan d alakohdan, kolmas ¢
alakohdan ja neljds b alakohdan rikkomista.
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Ensimmdinen kanneperuste, joka koskee sitd, ettd riidanalainen pddtis ei vastaa
itdvaltalaista pddtostd

Asianosaisten lausumat

Kantaja viittdd, ettd riidanalainen pédtés on epdjohdonmukainen sikili kuin se
perustuu muuhun kuin Itdvallan kansallisten viranomaisten Oberste Patent- und
Markensenatin 22.9.1999 tekemissi pédtoksessd tekemiddn arviointiin Itdvallan
yleisGsté.

SMHYV huomauttaa, etti silli ei ole oikeudellista velvoitetta valvoa, etti sen
padtokset ovat yhdenmukaisia kansallisten pédétosten kanssa. Lisdksi arvioitavat
tosiseikat eivdt olleet samoja, koska kansalliset viranomaiset olivat kédyttineet
padtoksensd perustana kielenkdyttod Itdvallassa, kun SMHV:n taas oli otettava
huomioon kielenkdyttoé koko sisdmarkkinoilla ja siis myos Saksassa.

Lisiksi SMHV korostaa, ettd Oberste Patent- und Markensenatin pdétokselld
vahvistettiin, ettd tavaramerkki WEISSE SEITEN oli mititon siltd osin kuin se koski
tavaroita "paperi ja painotuotteet”, koska se oli kuvaileva (merkityksessd “viriltddn
valkoiset sivut”), ja ndmé paétokset olivat siis keskendin johdonmukaiset tiltd osin.

Viliintulija huomauttaa, ettd SMHV:Ild ei ole mitién velvollisuutta noudattaa
kansallisen viranomaisen arviointia, joten 22.9.1999 tehdylld pddtokselld ei ole
merkitystd sen kannalta, miten Itdvallan yleist mieltdd kyseisen tavaramerkin.
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Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

On todettava, ettd SMHV:n ei tarvitse kéyttdd kansallista pddtostd sitd koskevan
arviointinsa perustana, miten merkityksellinen yleis6 mieltid kyseisen tavaramerkin.
Tavaramerkkejd koskeva yhteistjen lainsddddnté muodostaa itsendisen jarjestelmin,
joka koostuu sille ominaisesta sddntdjen kokonaisuudesta ja sille ominaisista
tavoitteista ja jonka soveltaminen on riippumaton kansallisista jdrjestelmistd (asia
T-32/00, Messe Miinchen v. SMHYV (electronica), tuomio 5.12.2000, Kok. 2000, s. II-
3829, 47 kohta). Néin ollen sitd, onko merkki rekisteroitdvissd yhteison tavaramer-
kiksi, on arvioitava ainoastaan asian kannalta merkityksellisen yhteison lainsdddén-
non perusteella. Jasenvaltiossa tai yhteison ulkopuolisessa maassa tehty pditos, jolla
timd sama merkki on hyviksytty rekisterditiviksi kansalliseksi tavaramerkiksi, ei
sido SMHV:td eikd asiaa mahdollisesti kisittelevid yhteisdjen tuomioistuimia. Néin
on siitd riippumatta, ettd tillainen pddtos on tehty jisenvaltioiden tavaramerkki-
lainséddédnnon lihentdmisestd 21 péivind joulukuuta 1988 annetulla ensimmadiselld
neuvoston direktiivilli 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) yhdenmukaistetun
kansallisen lainsdddédnnon perusteella tai maassa, joka kuuluu kielialueeseen, jonka
kieleen kyseinen sanamerkki pohjautuu (asia T-106/00, Streamserve v. SMHV
(STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. I1-723, 47 kohta ja asia T-19/04,
Metso Paper Automation v. SMHV (PAPERLAB), tuomio 22.6.2005, Kok. 2005,
s. [1-2383, 37 kohta).

Niin ollen se, ettd riidanalainen p#itos ei mahdollisesti vastaa itdvaltalaista paatostd,
ei voi merkitd merkityksellisen yhteison lainsédddnnoén rikkomista. Ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuin tutkii muiden kanneperusteiden yhteydessé sen, onko
SMHYV arvioinut sitd, milld tavalla merkityksellinen yleis6 mieltdd kyseisen merkin,
oikein tdssd asiassa.

Néin ollen ensimmaéinen kanneperuste on hyldttiva.
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Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan d
alakohdan rikkomista

Asianosaisten lausumat

Kantaja riitauttaa valituslautakunnan arvioinnin, jonka mukaan "weifle Seiten” on
tullut saksan kieleen “alphabetisches Teilnehmerverzeichnisin” (liittyménhaltijoiden
aakkosellinen puhelinluettelo) synonyymina viimeistddn silloin, kun komission
tiedonanto julkaistiin vuonna 1995 ja ettd sitd kiytettiin Itévallassa jo aikaisemmin
aakkosellisen puhelinluettelon merkityksessd. Se viittid, ettd ainoastaan objektiivi-
nen nimitys, jonka suurin osa kyseessi olevista tahoista ymmartéd ja jota kiytetddn
tavanomaisesti, voi muodostaa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan d
alakohdassa tarkoitetun ehdottoman hylkéysperusteen. Merkin satunnainen kaytto
yleisnimend ei riitd tdllaisen nimityksen muodostamiseen.

Kantajan mukaan on mahdollista, ettd englanninkieliselld alueella kisitteilld "Yellow
Pages” (keltaiset sivut) ja "White Pages” (valkoiset sivut) nimitetdén tavallisesti
osoite- tai puhelinluettelon alakohtaista ja virallista osaa. Koska nimitystd "gelbe
Seiten” (keltaiset sivut) kdytetddn runsaasti saksan yleisessd kielenkdytossd, tdstd
merkistd on tullut tavallinen yleinen ilmaisu, jolla yleisesti tarkoitetaan alakohtaista
luetteloa. Sanayhdistelmistd "Weifle Seiten” ei kuitenkaan ole koskaan tullut
saksankieliselld alueella tavallista ilmausta, jolla osoitettaisiin yleisnimityksend
osoite- tai puhelinluettelon virallista osaa. Lisiksi komission tiedonannossa on kyse
pikemminkin englanninkielisen nimityksen "White Pages” kdénnoksestd kuin uuden
objektiivisen nimityksen luomisesta saksan kieleen.

Kantaja viittdd, ettd se, ettd joku muu, joka ei ole hankkinut itselleen yksinoikeutta
rekisterdinnilld, on jo kerran tai jopa satunnaisesti kdyttinyt tdllaista omaperdisté
sanayhdistelmdd, jolla tarkoitetaan tavallaan tavaroita, ei voi olla perusteena sille,
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ettd objektiivisen nimityksen rekisterdinnille olisi este, koska sitd seikkaa ei esiinny,
ettd yleiso kiyttdisi tavallisesti nimitystd ja ettd sitd kéytettdisiin yleisessd kielen-
kdytossd. Ainoastaan silloin kun myds muut kilpailijat kéyttavit tallaista nimitystd ja
sitd kiytetddn yleisesti, syntyy hyvd kauppatapa ja sanayhdistelmastd voi tulla osa
yleistd kielenkdyttod. Asiakirja-aineistossa todetaan ainoastaan, ettd véliintulija on jo
kiyttinyt tietyissd poikkeuksellisissa tilanteissa titd nimitystd mutta varustanut sen
kuitenkin vastaavilla selityksillg, jotta se olisi helpommin ymmaérrettéivissa. Asiakirja-
aineistoon ei sisdlly mitddn ndyttod siitd, ettd tédstd julkaisun omaperdisestd
nimityksestd olisi myos tullut osa saksan yleistd kielenkdyttéd. Téllaista merkin
kehittymistd ei voida olettaa ja péidtelld hypoteettisesti, vaan se on osoitettava.
SMHYV on itse hyviksynyt rajoituksetta tavaramerkin WEISSE SEITEN tutkijan
vastustuksesta huolimatta, koska se katsoi kantajan mukaan, ettd nimityksestd ei
ollut tullut tavallinen yleisén keskuudessa ja ettd se ei mydskidn kuulunut saksan
kielen yleiseen sanastoon. Tillaisissa tilanteissa mitdttdmyyttd vaativan osapuolen eli
véliintulijan on esitettdvd ndytto siitd, ettd SMHV on ilmoitusmenettelyn aikana
jattdnyt huomioimatta ehdottomaan hylkdysperusteeseen liittyvin olennaisen
nékokohdan.

Kantajan mukaan, vaikka olisi mydnnettdvé, ettd komissio ja Itdvallan posti- ja
lennitinlaitos ovat julkaisemalla ja kéyttdmailld satunnaisesti sanayhdistelméd "weifle
Seiten” selityksin varustettuna luoneet objektiivisen nimityksen, valituslautakunta ei
ole ilmoittanut syitd, joiden vuoksi titd nimitystd sovelletaan myds muihin
tavaroihin ja palveluihin kuin kirjan muodossa oleviin puhelinluetteloihin.
Riidanalaisessa péddtoksessd ei ole mitddn perusteluja, joilla selitetddn se, miksi
sihkdoinen tiedosto tai Internet-sivusto, jonka nimi on "WEISSE SEITEN”, joka ei ole
valkoinen ja joka ei muodostu sivuista, ei saa olla nimeltdan "WEISSE SEITEN” ja
miltd osin oli kyse objektiivisesta nimityksesta.

SMHYV korostaa ensinndkin, ettd valituslautakunta tai mitdttomyysosasto ei ole
missddn vaiheessa katsonut, etti pelkdstidn se, etti komissio on kiyttdnyt
sanayhdistelmdd "weifSe Seiten”, riittdisi rekisterdinnin hylkdédmiseen. Tamén kéyton
on katsottu ilmentivin sitd hetked kielen kehityksessd, jolloin tdimd sanayhdistelmé
on esitetty jopa Euroopan tasolla ainakin asianomaisissa ammattipiireissd yleisend,
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kuten mitittomyysosaston pditoksessd on todettu, tai ilmentdvin hetked, jolloin
viimeistddn siitd on tullut liittyménhaltijoiden aakkosellisen puhelinluettelon
synonyymi saksan kielessd, kuten riidanalaisessa pddtcksessd on todettu.

Valituslautakunnan péitelmd, jonka mukaan kyseisestd sanayhdistelméstd on tullut
yleisilmaisu jo ennen rekisterdintihakemuksen tekopdivdd, on syntynyt Itévallan ja
Saksan kielialueilta perdisin olevan runsaan asiakirja-aineiston arvioinnin ja
komission tiedonannon perusteella. Lisiksi mainittu tiedonanto perustuu asiakirjoi-
hin ja tutkimuksiin, joissa kéytettiin jo sanayhdistelmédd “weifle Seiten” yleis-
kisitteend. Alaviitteissd ja taulukoissa olevissa ldhdeviittauksissa viitataan nimittdin
Coopers & Lybrand, Deloitten vuonna 1992 suorittamaan tutkimukseen, jossa
kidytettiin jo tdtd kisitettd. Ndin ollen komission tiedonantoa ei voida luonnehtia
ainoaksi kdytoksi vaan asianmukaiseksi ndytoksi siitd, ettd tdstd sanayhdistelméstd
oli ainakin asianomaisissa ammattipiireissd tullut yleinen ilmaus, jolla tarkoitettiin
liittyménhaltijoiden aakkosellista puhelinluetteloa.

Lisdksi tdmén késitteen kiytto ei rajoitu pelkdstidn Saksaan ja Itdvaltaan, silld sitd on
jo pitkddn kdytetty myds Luxemburgissa.

Néin ollen SMHV:n mukaan ei ole epdilystikéén siitd, ettd késite "weifle Seiten” oli
jo yleiskisite saksan kielessi rekisterdintihakemuksen tekopéivind. "Hyvéin kauppa-
tavan” on ymmadrrettivd tarkoittavan kaupankdynnissi noudatettavaa tapaa. Niin
ollen tavallinen kéytt6 sellaisen ryhmén keskuudessa, joka on rajatumpi kuin koko
yleisG, riittdd muodostamaan hylkdysperusteen. Joka tapauksessa viimeistddn
komission tiedonannon, joka on osoitettu laajalle yleisolle, julkaisemispdivini
kyseisestd sanayhdistelméstd on tullut tavallinen yleisessd kielenkdytossé.
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SMHV huomauttaa, ettd erityisesti sdhkoisten tallennusvilineiden osalta kantaja
ymmairtdd védrin kisitteen “weifle Seiten”, koska se rinnastaa sen kisitteeseen
"weififarbige Seiten” (viriltddn valkoiset sivut) ja koska se vetoaa siihen seikkaan, ettd
sihkoinen tallennusviline ei ole valkoinen eiki siind ole sivuja. Valituslautakunta on
perustellusti katsonut, ettd koska puhelinluetteloja tarjotaan my6s sihkoisessd
muodossa, téllaista tietomuotoa voidaan myds kuvata tdsmillisemmin kisitteelld
"weifle Seiten”.

Viliintulija vdittdd, ettd valituslautakunta on perustellusti todennut, ettd sanayhdis-
telméstd "weille Seiten” on tullut ilmaus, jota kéytetdén yleisesti aakkosellisesti
luokiteltujen liittyménhaltijoiden puhelinnumeroiden luetteloista.

Itdvallan posti- ja lennitinlaitoksen asiakirjoista ilmenee, ettd timd sanayhdistelmé
oli tavallinen Itdvallassa jo vuosina 1992-1993. Koska pelkkdd kisitettd "weifse
Seiten” ilman muita mainintoja kéytettiin tilauslomakkeissa, viliintulija katsoo, ettd
postin itdvaltalaiset asiakkaat eivit voineet hankkia puhelinluetteloa, elleivit he
tunteneet timén kisitteen merkitystd. Ndin ollen selittévd maininta (liittyménhalti-
jaluettelo) ei ollut tarpeen, jotta postin asiakkaat kykenisivit ymmartimaén kyseisen
kisitteen. Pelkéstddn se, ettd tavaran tyyppi (liittyménhaltijaluettelo) mainitaan
tavaran nimityksen (weifle Seiten) ohella, tai ilmaisujen "alakohtainen luettelo” ja
"gelbe Seiten” rinnakkainen kiytté eivdt ole esteend sille, ettd kyse on tavaran
tavalliseksi tulleesta nimityksesta.

Viliintulijan mukaan tdmé kiytto ei ollut irrallista tai satunnaista. Ratkaisevana
seikkana ei ole esitettyjen asiakirjojen m#drd vaan ndiden asiakirjojen sisilto ja
merkitys. Tiedote oli lihetetty kaikkiin Itdvallan koteihin, jotka olivat tutustuneet
sithen. Liséksi se, ettd kaikki kilpailijat tai suuri osa niistd kayttivit kyseistd nimitystd,
ei ole mitenkddn tarpeen sen osoittamiseksi, ettd tavaran nimityksestd on tullut
tavallinen. Merkitystd oli silld, pitikd yleis6 nimitystd yleensd tavallisena. Tavara-
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merkin, johon sisiltyy lajinimitys, kehittymisen syynd on yleensd se, ettd suhteellisen
pitkdn ajan markkinoilla on ainoastaan yksi tietyn tuotteen toimittaja ja ettd téstd
syystd yleiso kéyttdd tavaramerkkid ja tavaran nimitystd synonyymeind. Vuosien 1992
ja 1993 aikana valtion monopoliaseman johdosta virallisten puhelinluetteloiden
alalla ei Itdvallan postin ohella ole ollut mitdéin muuta toimittajaa.

Komission tiedonanto osoittaa, ettd kyseistd sanayhdistelmdd on kidytetty myds
muissa maissa liittyménhaltijaluetteloista kdytettynd tavallisena nimityksend.
Komissio kéytti markkinoiden tilaa koskevassa esityksessddn ilmaisuja ja nimityksid,
joita se oli kohdannut edeltivén tutkimuksen aikana. Nimitys "weifle Seiten” ei siis
ole komission uusi mielivaltainen luomus vaan markkinoilla jo yleinen nimitys
puhelinluetteloista.

Viliintulija viittaa tdmdn kanteen yhteydessd Internetissd tehtyihin hakuihin ja
toteaa, ettd kisitettd "weifle Seiten” kdytetiin muun muassa Belgiassa (pages
blanches), Ranskassa (pages blanches), Italiassa (pagine bianche), Romaniassa (white
pages), San Marinossa (pagine bianche), Sveitsissd (pagine bianche), Marokossa
(pages blanches), Meksikossa (paginas blancas) sekd Australiassa ja Uudessa-
Seelannissa (white pages). Véliintulija korostaa, ettd silld, ettd titd kisitettd kiytetddn
muilla Euroopan unionin kielilld, on merkitystd, koska Euroopan unionin
saksankieliselld alueella voimassa olevaan tavaramerkkiin perustuva kanne eri
kielelld kiytettyd mutta samaa nimitystd vastaan on mahdollinen.

Lisdksi viliintulija vdittdd, ettd koska asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan d
alakohdassa tarkoitettu ehdoton hylkéysperuste oli olemassa jo tavaramerkkihake-
muksen jdttdmishetkelld vuonna 1996 ja sen rekisterdintihetkelld vuonna 1999, silld,
onko tavaramerkkid vastaan mahdollisesti tehty viite, ei ole merkitysti.
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Lopuksi viliintulija viittdd, ettd nimitys "weifle Seiten” on lajinimitys liittyménhalti-
jaluetteloista, joten se kattaa painettujen luetteloiden liséksi kaikenlaiset liittymén-
haltijaluettelot tallennusvilineen luonteesta riippumatta.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

On todettava, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan d alakohtaa on tulkittava
siten, ettd se on esteend tavaramerkin rekisterdinnille ainoastaan, jos ne merkit tai
merkinnit, joista timéd tavaramerkki yksinomaan muodostuu, ovat tulleet tavallisiksi
yleisessd kielenkéytdssd tai hyvin kauppatavan mukaan niiden tavaroiden tai
palvelujen osoittajina, joita varten kyseisen tavaramerkin rekisteréintié on haettu (ks.
vastaavasti asia C-517/99, Merz & Krell, tuomio 4.10.2001, Kok. 2001, s. I-6959,
31 kohta ja asia T-237/01, Alcon v. SMHV — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS),
tuomio 5.3.2003, Kok. 2003, s. II-411, 37 kohta). On ndin ollen todettava, ettd
tavaramerkin tavallisuutta voidaan arvioida ainoastaan toisaalta ottaen huomioon ne
tavarat tai palvelut, jotka tavaramerkki kattaa, vaikka kyseessd olevassa sédnnéksessd
ei nimenomaisesti viitata niihin, ja toisaalta ottaen huomioon se, milld tavalla
kohdeyleisé ymmairtédd tavaramerkin (em. asia BSS, tuomion 37 kohta).

Kohdeyleison osalta on todettava, ettd merkin tavallisuutta arvioidaan ottamalla
huomioon kyseessd olevan tavaratyypin sellaisen keskivertokuluttajan oletetut
odotukset, jonka oletetaan olevan tavanomaisen valistunut sekd kohtuullisen
tarkkaavainen ja huolellinen (em. asia BSS, tuomion 38 kohta).

Lisdksi vaikka asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja sen 7 artiklan
1 kohdan d alakohdan soveltamisalat ovat ilmeiselld tavalla osittain piillekkiiset,
viilmeksi mainitussa sddnnoksessd tarkoitettujen tavaramerkkien rekisterdinnin
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epddiminen ei perustu ndiden tavaramerkkien kuvailevuuteen vaan niiden timén-
hetkiseen kiytt6on aloilla, joihin niiden tavaroiden ja palvelujen kauppa kuuluu, joita
varten kyseisten tavaramerkkien rekisterintid on haettu (ks. vastaavasti em. asia
Merz & Krell, tuomion 35 kohta ja em. asia BSS, 39 kohta).

Lopuksi sellaisten tavaramerkin muodostavien merkkien tai merkintdjen perusteella,
jotka ovat tulleet tavallisiksi yleisessé kielenkdytossd tai hyvidn kauppatavan mukaan
kyseisen tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen osoittajina, ei voida
erottaa tietyn yrityksen tavaroita tai palveluja muiden yritysten tavaroista tai
palveluista eivitkd ne siis tdytd tavaramerkin keskeistd tehtivad (ks. vastaavasti em.
asia Merz & Krell, tuomion 37 kohta ja em. asia BSS, 40 kohta).

Tassa asiassa valituslautakunta on katsonut, etti tavaramerkin WEISSE SEITEN
rekisterdinti oli mitdtoitivd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan d alakohdan
nojalla luokkaan 9 kuuluvien “magneettisten tietovilineiden ja nauhoitettujen
tallennusvilineiden tietojenkdsittelylaitteille ja -laitteistoille, erityisesti nauhojen,
levyjen, CD-ROM-levyjen” ja luokkaan 16 kuuluvien “painotuotteiden, hakuteosten,
alakohtaisten luetteloiden” osalta. Nédin ollen sanayhdistelmin “weifle Seiten”
tavallisuutta on arvioitava ndiden tavaroiden osalta.

Koska ndmd tuotteet on tarkoitettu kuluttajille yleensd, on kyse siitd, milld tavalla
keskivertokuluttaja mieltdd tavaramerkin. Lisiksi, koska kyseinen tavaramerkki
muodostuu saksankielisistd sanoista, timé keskivertokuluttaja on saksankielinen.

On todettava, ettd viliintulijan SMHV:ssa esittdimit seikat, jotka on lueteltu edelld
4 kohdassa ja jotka koskevat sanayhdistelmén “weifle Seiten” tavallisuutta
kohdeyleison keskuudessa, osoittavat ettd sanayhdistelmdstd on tullut yksityis-
henkiléiden puhelinluetteloa tarkoittava tavallinen lajinimitys.
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Komission tiedonannosta ilmenee, ettd komissio on kéyttinyt useita kertoja kisitettd
"weifle Seiten” tarkoittaessaan “alphabetisches Teilnehmerverzeichnisid”. Titd
kisitettd kdytetddn joskus yksin ja joskus yhdessd timin jélkimmadisen kuvauksen
kanssa. Myos sanayhdistelmdd “gelbe Seiten” kiytetddn tdssd tiedonannossa
"alakohtaisen luettelon” merkityksessid. Koska tdmid tiedonanto on pdivitty
syyskuussa 1995, se osoittaa, ettd kisite "weifle Seiten” oli tullut saksan kieleen
viimeistdéin tihdn aikaan. Lisdksi, kuten SMHV on perustellusti todennut, tissi
tiedonannossa viitataan Coopers & Lybrand, Deloitten vuonna 1992 toteuttamaan
tutkimukseen, jossa otettiin jo huomioon tdmai kisite.

Kantajan véitettd, jonka mukaan on kyse pikemminkin englanninkielisen nimityksen
"White Pages” kidnnoksestd kuin uuden objektiivisen nimityksen luomisesta saksan
kieleen, ei voida hyviksyd. Koska kddntéjit ndet kddntdvit toimielimien asiakirjat
didinkielelleen, ndméd henkilot kéyttdvit, sikdli kuin on mahdollista, kielelle
ominaisia tai kdytossd vakiintuneita ilmaisuja.

Joka tapauksessa useat Itdvallan postin tiedotteet, jotka koskevat puhelinluetteloita,
osoittavat, ettd sanayhdistelmdd “weifle Seiten” kéytettiin Itévallassa yksityis-
henkildiden puhelinluettelon merkityksessd jo viimeistddn vuodesta 1992 alkaen.
Itdvallan posti on laatinut ndmd asiakirjat, ja tietyt niistd on osoitettu kaikille
liittyménhaltijoille, kun toiset taas on osoitettu suurelle yleisolle. Kaikki némé
asiakirjat koskivat tavaramerkin WEISSE SEITEN hakemispdivdd edeltédvdd aikaa.
Ndistd asiakirjoista ilmenee, ettd sanayhdistelmén "weifle Seiten” kiytts ei ole ollut
satunnaista, kuten kantaja viittdd, vaan ettd [tdvallan posti on katsonut, etti suuri
yleisé tuntee sen merkityksen, silld jos asia ei olisi néin, se ei olisi kiyttdnyt sitd
tiedotteissaan.

Itdvallan puhelinluetteloiden tilauslomakkeiden osalta on todettava, ettéd viliintulija
on laatinut ne. Ne koskevat vuosia 1993/94 ja 1994/95 ja sisdltdvdt sekd
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sanayhdistelmin "weifle Seiten” ettd "gelbe Seiten” ilman mitéén lisdselityksid. Ndin
ollen tilauslomakkeiden vastaanottajien on oletettu tuntevan sanayhdistelmén
"weifle Seiten” merkitys.

Myés virallisten puhelinluetteloiden toimittamista, josta viliintulija ja Itdvallan
posti- ja lennétinlaitos olivat tehneet sopimuksen vuonna 1992, koskevista ohjeista
ja viliintulijan ja Itdvallan posti- ja lennitinlaitoksen eri osastojen vilisestd, "WeifSe
Seitenin” toimittamista koskevasta kirjeenvaihdosta ilmenee, etti viliintulija ja
mainittu laitos kéyttivit vuodesta 1992 lihtien kirjeenvaihdossaan sanayhdistelméd
"weifle Seiten” ilman sen merkitystd koskevia lisdselityksié.

Liséiksi 8.8.2000 tehdystd Internet-hausta ilmenee, ettd sekd ilmaisu "weifSe Seiten”
ettd ilmaisu "weisse Seiten” viittaavat puhelinluetteloihin muun muassa sihkdisessi
ja CD-ROM-muodossa.

Vaikka ndmid hakutulokset on saatu neljd vuotta tavaramerkkid WEISSE SEITEN
koskevan hakemuksen jittimisen jilkeen, ne vahvistavat tapahtuneen kielellisen
kehityksen ja pdételmit, jotka ilmenevit titd hakemusta edeltévédd aikaa koskevista
asiakirjoista.

Liséksi Oberste Patent- und Markensenatin piddtoksestd ilmenee, ettd itivaltalainen
tavaramerkki WEISSE SEITEN on julistettu mitdttéméksi seuraavien tavaroiden
osalta: "paperi ja painotuotteet”.

Lisdksi véliintulija viittaa tdmén kanteen yhteydessd tehtyihin Internet-hakuihin,
jotka ovat sen vastineen liitteend, osoittaakseen, ettd kisite "weifle Seiten” esiintyy
useissa maissa. Vastaavasti SMHYV viittaa Internet-hakuun, joka on sen vastauskir-
jelmén liitteend.
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On todettava, ettd kyseisid vasta ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimessa
ensimmdiistd kertaa esitettyjd asiakirjoja ei voida ottaa huomioon. Ensimmiisen
oikeusasteen tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on nimittdin
SMHV:n valituslautakuntien pédtdsten laillisuuden valvonta asetuksen
N:o 40/94 63 artiklassa tarkoitetulla tavalla, joten ensimmdisen oikeusasteen
tuomioistuimen tehtdvind ei ole tutkia uudelleen tosiseikkoja niiden asiakirjojen
valossa, jotka esitetidn ensimméistd kertaa tdssd tuomioistuimessa. Mainitut
asiakirjat on siis jitettivi huomiotta ilman, ettd on tarpeen tutkia niiden
todistusvoimaa (asia T-10/03, Koubi v. SMHV - Flabesa (CONFORFLEX), tuomio
18.2.2004, Kok. 2004, s. II-719, 52 kohta; asia T-399/02, Eurocermex v. SMHV
(olutpullon muoto), tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. 1I-1391, 52 kohta ja asia
T-164/03, Ampafrance v. SMHV - Johnson & Johnson (monBeBé), tuomio
21.4.2005, Kok. 2005, s. 11-1401, 29 kohta).

Kaiken edelld esitetyn perusteella valituslautakunta on perustellusti katsonut, ettd
viliintulijan SMHV:ssa esittdmét asiakirjat riittiviit osoittamaan, ettd siihen aikaan,
kun kantaja jatti tavaramerkin WEISSE SEITEN rekisterdintid koskevan hakemuk-
sen, sanayhdistelmdsti “weifle Seiten” oli tullut kohdeyleisén osalta tavallinen
lajinimityksend, joka tarkoitti yksityishenkiléiden puhelinluetteloa. Lisdksi on
todettava, ettd kantaja ei ole esittinyt SMHV:ssa niyttod, jolla voitaisiin osoittaa,
ettd tavaramerkki WEISSE SEITEN ei kuulu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
d alakohdassa tarkoitetun ehdottoman hylkédysperusteen soveltamisalaan.

Kantajan véitettd, jonka mukaan valituslautakunta ei ole ilmoittanut syitd, joiden
vuoksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettua
ehdotonta hylkdysperustetta sovelletaan myds muihin tavaroihin ja palveluihin kuin
kirjan muodossa oleviin puhelinluetteloihin, ei voida hyviksyd. Valituslautakunta on
néet riidanalaisen pédtoksen 40 kohdassa esittinyt seuraavaa: "Puhelinluetteloita ei
tarjota pelkéstiidn paperimuodossa, vaan myds sdhkdisessd muodossa. Mitdttomyys-
vaatimuksen esittdjd on jo 80-luvun lopusta ldhtien myynyt erilaisia puhelinluette-
loita sdhkdisessi muodossa. Lisdksi nykyisin puhelinluetteloita ei tarjota endd
pelkéstddn CD-ROM-levyn muodossa eli tallennettuina séhkoiselle tallennusvili-
neelle, vaan ne ovat kiytettdvissi suoraan Internetin vilitykselld.” Riidanalaisen
péddtoksen 53 kohdassa se on timén ehdottoman hylkdysperusteen tutkimuksen
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yhteydessi toistanut, ettd “puhelinluetteloita ei [tarjottu] ainoastaan paperimuo-
dossa, vaan myos sihkoisessd muodossa” ja ettd oli “my6s mahdollista kéyttad niitéd
suoraan Internetin vilitykselld”.

Lis#ksi se on riidanalaisen pidtoksen 41 kohdassa todennut, ettd "vaikka ilmaisua ei
tavallisesti [kdytetty] kaikkien rekisterdintihakemuksen kattamien tavaroiden
esittelyssd liiketoiminnassa, ehdottoman hylkédysperusteen olemassaolon arvioin-
nissa [oli] tarkasteltava mainittua yleisilmaisua”. Valituslautakunta katsoi, ettei se
voinut "erotella mainitun ilmaisun kattamia eri tuotteita eli esimerkiksi (viihteellisid)
romaaneita ja puhelinluetteloita” ja ettd sen oli "arvioitava erottamiskyvyn
puuttuminen kaikkien hakemuksen yhteydessd olevassa luettelossa olevien tuottei-
den osalta”.

Nidistd lauseista ilmenee, ettd valituslautakunta on ilmoittanut syyt, joiden vuoksi se
katsoi, etti titd ehdotonta hylkédysperustetta oli sovellettava myds luokkaan 9
kuuluvien “magneettisten tietovilineiden ja nauhoitettujen tallennusvilineiden
tietojenkdsittelylaitteille ja -laitteistoille, erityisesti nauhojen, levyjen, CD-ROM-
levyjen” ja luokkaan 16 kuuluvien “painotuotteiden, hakuteosten, alakohtaisten
luetteloiden” osalta ja ettd se on siten téyttinyt asetuksen N:o 40/94 73 artiklassa
olevan perusteluvelvollisuuden.

Seuraavaksi on tutkittava, ovatko ndmi perustelut asianmukaiset.

On riidatonta, ettd yksityishenkiléiden puhelinluetteloita on saatavilla paitsi
paperimuodossa myos sihkoisessi muodossa, Internetissd tai CD-ROM-levyilld.
Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin on jo aiemmin korostanut, ettd “nauhoi-
tettuihin tallennusvilineisiin tietojenkdsittelylaitteille ja -laitteistoille, erityisesti
nauhoihin, levyihin, CD-ROM-levyihin” ja "painotuotteisiin, hakuteoksiin, alakoh-
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taisiin luetteloihin” sisdltyy lukuisia erilaisia tavaroita, jotka voivat sisdltdd joko
sihkdisessd tai paperimuodossa olevia puhelin- tai yhteystietoluetteloita (yhdistetyt
asiat 'T-357/99 ja T-358/99, Telefon & Buch v. SMHV (UNIVERSALTELEFON-
BUCH ja UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS), tuomio 14.6.2001,
Kok. 2001, s. 11-1705, 26 kohta).

Niin ollen on katsottava, ettd sanayhdistelmd "weilSe Seiten” on myds tavallinen
nimitys sihkoisistd puhelinluetteloista, kuten viliintulijan SMHV:ssa kdydyn
hallinnollisen menettelyn aikana tekemistd Internet-hauista ilmenee.

Luokkaan 9 kuuluvien "magneettisten tietovilineiden ja nauhoitettujen tallennusvi-
lineiden tietojenkdsittelylaitteille ja -laitteistoille, erityisesti nauhojen, levyjen, CD-
ROM-levyjen” osalta on todettava, ettd kantaja on hakenut kyseisen tavaramerkin
rekisterdintid erotuksetta koko timén ryhmén osalta.

Niin ollen on vahvistettava valituslautakunnan arvio siltd osin kuin se koskee titd
ryhméd kokonaisuudessaan (ks. vastaavasti asia T-359/99, DKV v. SMHV
(EuroHealth), tuomio 7.6.2001, Kok. 2001, s. II-1645, 33 kohta; em. asia
STREAMSERVE, tuomion 46 kohta; asia T-355/00, DaimlerChrysler v. SMHV
(TELE AID), tuomio 20.3.2002, Kok. 2002, s. 11-1939, 34 kohta; asia T-356/00,
DaimlerChrysler v. SMHV (CARCARD), tuomio 20.3.2002, Kok. 2002, s. II-1963, 33
ja 36 kohta ja asia T-358/00, DaimlerChrysler v. SMHV (TRUCKCARD), tuomio
20.3.2002, Kok. 2002, s. I1-1993, 34 ja 37 kohta).

Koska kantaja ei ole tehnyt mitdén eroa luokkaan 16 kuuluvien “painotuotteiden,
hakuteosten, alakohtaisten luetteloiden”, joihin paperimuodossa olevat puhelinluet-
telot kuuluvat, muodostaman yleisen ryhmin siséllg, valituslautakunnan arviointi on
vahvistettava siltd osin kuin se koskee titd ryhmiéd kokonaisuudessaan.
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Nidin ollen on katsottava, ettd valituslautakunta on perustellusti julistanut
tavaramerkin WEISSE SEITEN rekisterdinnin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan d alakohdan perusteella mitattomiksi luokkaan 9 kuuluvien "magneettis-
ten tietovilineiden ja nauhoitettujen tallennusvilineiden tietojenkisittelylaitteille ja
-laitteistoille, erityisesti nauhojen, levyjen, CD-ROM-levyjen” ja luokkaan 16
kuuluvien “painotuotteiden, hakuteosten, alakohtaisten luetteloiden” osalta.

Kantajan toinen kanneperuste on siten hyldttava.

Kolmas kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c
alakohdan rikkomista

Asianosaisten lausumat

Kantaja toteaa, ettd merkki WEISSE SEITEN on muodostettu saksan kieliopin
sddntdjen mukaisesti. Keneltikdén ei voi jiddd huomaamatta, ettd tavaramerkki
muodostuu vérin "weifs” (valkoinen) nimityksestd ja sanasta "Seiten” (sivut, puolet),
jolle on mahdollista antaa useita merkityksid. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan ¢ alakohdan mukainen ehdoton kieltdytymisperuste on olemassa kuitenkin
ainoastaan silloin, kun merkilli voidaan antaa merkityksellistd tietoa kyseisistd
tavaroista ja palveluista.

Kantaja korostaa, ettei julkaisu muodostu valkoisista sivuista, silld lihes kaikki
julkaisut painetaan mustalla musteella valkoiselle paperille. Sanalla "Seiten” ei voida
nimittdd kirjaa, koska sivut ovat vain yksi téllaisen kirjan osista ja koska tim4 ilmaisu
ei siis riitd ilmoittamaan kuluttajalle, ettd pyytdessdén "weifle Seiten” hén saa kirjan.
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Valkoisen paperin osalta kantaja korostaa, ettd kiyttimétontd paperia ei koskaan
nimitetd sanalla "Seiten” (sivuja), koska sivut ovat ainoastaan julkaisun osa.

Kantajan mukaan kukaan, joka kohtaa merkin WEISSE SEITEN, ei ajattele toimi-
tus-, kustannus- tai julkaisemispalveluita. Sanalla “Seite” (sivu, puoli) ei voida
koskaan nimittdd palvelua, ja vérid "weifs” koskevalla ilmauksella ei myoskddn voida
luoda mielikuvaa palveluista.

Kantaja katsoo tdmén perusteella, ettd koska kisitteelld "weifle Seiten” ei voida
kuvata asianmukaisesti ja helposti ymmarrettdvilld tavalla kunkin kyseisen tavaran ja
palvelun oleellista ominaisuutta, lukuun ottamatta paperia, jonka osalta se ei
my&skéin ole kuvaileva, tavaramerkkid WEISSE SEITEN ei voida pitdd kuvailevana
minkddn ndistd tavaroista ja palveluista osalta.

SMHYV huomauttaa, ettd kantaja tulkitsee riidanalaista pddtostd védrin. "Painotuot-
teiden, hakuteosten, alakohtaisten luetteloiden” ja "magneettisten tietovélineiden ja
nauhoitettujen tallennusvilineiden tietojenkisittelylaitteille ja -laitteistoille, erityi-
sesti nauhojen, levyjen, CD-ROM-levyjen” osalta WEISSE SEITEN -merkki on
nimettyjé tuotteita kuvaileva yksityishenkildiden puhelinluettelon synonyymini eiké
kirjan sivujen valkoisen virin vuoksi. Liséksi nimitys, josta on tullut tavallinen
yleisessd kielenkdytossd, on myos paddsddntdisesti kuvaileva.

SMHYV korostaa, ettd vaikka merkki kuvailee ainoastaan osaa médréttyyn ryhméadn
kuuluvista tuotteista, sitd ei voida rekisterdidd tdtd ryhmid varten. Koska merkki
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WEISSE SEITEN on yksityishenkildiden puhelinluetteloita kuvaileva, sitéd ei voida
rekister6idd myoskddn painotuotteiden osalta, ellei tavaramerkin hakija tai haltija
rajoita tavaroiden ja palvelujen luetteloa siten, etti puhelinluettelot suljetaan sen
ulkopuolelle.

Se, ettd valituslautakunta on tulkinnut merkin merkitsevin variltddn valkoisia sivuja
(weifdfarbige Seiten), pitee ainoastaan seuraaviin tavaroihin: “paperi, pahvi ja niistd
tehdyt tavarat, jotka eivét sisilly muihin luokkiin; painotuotteet, hakuteokset,
alakohtaiset luettelot; taiteilijantarvikkeet; konttoritarvikkeet (paitsi huonekalut);
neuvonta- ja opetusvilineet (paitsi laitteet)”. SMHV:n mukaan kisitettd "weifle
Seiten” voidaan kéyttdd "weifsfarbige Blitterin” (valkoiset lehdet) synonyymind. Néin
ollen merkki WEISSE SEITEN on kuvaileva kaikkien niiden tavaroiden osalta.
SMHYV huomauttaa kuitenkin, ettd kysymys siitd, mieltddko kuluttaja myds timén
merkin "neuvonta- ja opetusvilineiden (paitsi laitteet)” kuvailevaksi synonyymiksi,
on ratkaisematta, koska kantaja ei ole nimenomaisesti riitauttanut tétd arviointia
ndiden tavaroiden osalta.

Viliintulija viittdd, ettd merkki WEISSE SEITEN on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu kyseisten tavaroiden ja palvelujen jonkin
ominaisuuden ja laadun tai kéyttotarkoituksen suora ja konkreettinen ilmaus.

Viliintulijan mukaan ilmaisuja ”Seite” ja "Blatter” kiytetddn synonyymeind, kuten
GEO:ssa ilmestyneestd artikkelista ja muista sen SMHV:ssa kiydyssd menettelyssd
esittdmistd asiakirjoista ilmenee.

Koska merkinndlld "weif3” osoitettaisiin sivuja ja lehtid, joille ei ole painettu mitdén ja
joita myydddn sellaisina, silli kuvaillaan télld tavalla myynnissd olevien sivujen
laatua, joten kisitteelld "weifle Seiten” osoitettaisiin tdimén tavaran lajia tai laatua.
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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 kdyttid osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua,
médrdd, kiyttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd alkuperds, tavaroiden valmis-
tusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai
palvelujen ominaisuuksia”, ei rekisterdidd. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdassa
saddetddn lisdksi, ettd "1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisterdinnin esteet olisivat
olemassa ainoastaan osassa yhteisod”.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan séédnnokselld pyritdén siihen
yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, ettd merkkejd tai merkintdji, joilla kuvaillaan
sen tyyppisten tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksia, joita varten rekisterointia
haetaan, on jokaisen saatava vapaasti kiyttdd. Tilld sdénnokselld estetddn siis se, ettd
ainoastaan yksi yritys saisi kiyttad téllaisia merkkejd tai merkint6jd sen vuoksi, ettd
ne on rekisterdity tavaramerkiksi (asia C-191/01 P, SMHV v. Wrigley, tuomio
23.10.2003, Kok. 2003, s. 1-12447, 31 kohta ja asia T-219/00, Ellos v. SMHV
(ELLOS), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. I1-753, 27 kohta).

Mainitussa sddnncksessd tarkoitetaan ndin ollen sellaisia merkkeji ja merkintdji,
joita voidaan kohdeyleison ndkékulmasta katsottuna normaalisti kédyttdd 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. [-6251, 39 kohta). Merkin
kuvailevuutta on siis arvioitava yhtddltd suhteessa kyseisiin tavaroihin tai palveluihin
ja toisaalta sen suhteen, miten kohdeyleisé ymmaértdd merkin (em. asia CARCARD,
tuomion 25 kohta).
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Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamiseksi on tutkittava
kyseisten sanamerkkien merkityksen pohjalta sitd, onko merkityksellisen yleisén
ndkokulmasta katsottaessa timdn tavaramerkin ja rekisterdinnin kohteena olevien
tavara- tai palvelulajien vililld riittdvin suora ja konkreettinen suhde (ks. vastaavasti
em. asia CARCARD, tuomion 28 kohta).

Taltd osin on todettava, ettd jotta SMHV voisi hyldtd rekisterdintihakemuksen
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella, ei ole tarpeen, ettd
tdssd artiklassa tarkoitettuja tavaramerkin muodostavia merkkeji ja merkintdja
todellisuudessa kiytetddn rekisterdinnin hakemisajankohtana sellaisten tavaroiden
tai palveluiden kuvailemiseen, joita varten rekisterdintid on haettu, tai ndiden
tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksien kuvailemiseen. Kuten jo tdmén
sddnnoksen sanamuodosta ilmenee, riittivid on, ettd nditd merkkejd ja merkint6jd
voidaan kiyttdd tilld tavoin. Sanamerkkiin on siis sovellettava kyseisessd sddnnok-
sessd tarkoitettua hylkdysperustetta, jos ainakin yksi sanamerkin mahdollisista
merkityksistd on sellainen, ettd se ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palveluiden
ominaisuuden (em. asia SMHYV v. Wrigley, tuomion 32 kohta).

Tassa asiassa valituslautakunta on katsonut, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan ¢ alakohdassa tarkoitettua ehdotonta hylkidysperustetta oli sovellettava
seuraavien tavaroiden ja palvelujen osalta:

— luokka 9: "Magneettiset tietovilineet ja nauhoitetut tallennusvilineet tietojen-
kisittelylaitteille ja -laitteistoille, erityisesti nauhat, levyt, CD-ROM-levyt”

— luokka 16: "Paperi, pahvi ja niistd tehdyt tavarat, jotka eiviit sisilly muihin
luokkiin; painotuotteet, hakuteokset, alakohtaiset luettelot; taiteilijantarvikkeet;
konttoritarvikkeet (paitsi huonekalut); neuvonta- ja opetusvilineet (paitsi
laitteet)”
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—  luokka 41: "Kustantamojen palvelut, erityisesti tekstien, kirjojen, aikakauslehtien
ja sanomalehtien toimittaminen”

—  luokka 42: "Toimittajan palvelut”.

Vaikka riittdd, ettd jokin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa luetelluista
ehdottomista hylkdysperusteista soveltuu, jotta merkiltd on evittivé rekisterdinti
yhteison tavaramerkiksi, on tutkittava myos, onko asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan ¢ alakohdassa tarkoitetun ehdottoman hylkdysperusteen soveltaminen
ollut perusteltua myos edelld 76 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden osalta, joiden
osalta on katsottu, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan d alakohtaa oli
sovellettu oikein.

Sanayhdistelmd "weifSe Seiten” on muodostettu oikein saksan kielen kielioppiséén-
tojen mukaan, kuten kantaja sitd paitsi toteaa, ja muodostuu yleisistd saksankielisistd
ilmaisuista.

Kuten edellistd kanneperustetta tutkittaessa on todettu, téstd sanayhdistelmistd on
saksan kielessd tullut yksityishenkildiden puhelinluettelon synonyymi. Niin ollen
titd sanayhdistelmdd voidaan pitdd kuvailevana myds niiden tavaroiden osalta,
joiden tavallisena nimityksend sitd pidetddn, eli “magneettisten tietovilineiden ja
nauhoitettujen tallennusvilineiden tietojenkisittelylaitteille ja -laitteistoille, erityi-
sesti nauhojen, levyjen, CD-ROM-levyjen” ja “painotuotteiden, hakuteosten,
alakohtaisten luetteloiden” osalta, koska se kuvaa ndiden tavaroiden lajia (ks.
vastaavasti em. asia UNIVERSALTELEFONBUCH ja UNIVERSALKOMMUNIKA-
TIONSVERZEICHNIS, tuomion 28 kohta).
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Siten kantajan viitteilld, joiden mukaan julkaisu ei muodostu valkoisista sivuista,
silld liahes kaikki julkaisut painetaan mustalla musteella valkoiselle paperille, ja
joiden mukaan sanalla "Seiten” ei voida nimittdd kirjaa, koska sivut ovat vain yksi
tillaisen kirjan osista ja koska tdmé ilmaisu ei siis riitd ilmoittamaan kuluttajalle, ettd
pyytdessddn "weifle Seiten” hiin saa kirjan, ei ole merkitystd, koska valituslautakunta
on todennut, etti tavaramerkki WEISSE SEITEN on nditd tuotteita kuvaileva
yksityishenkildiden puhelinluettelon synonyymind, eikd siksi, ettd téllaisen puhe-
linluettelon sivut ovat valkoiset.

Luokkaan 41 kuuluvat “kustantamojen palvelut, erityisesti tekstien, kirjojen,
aikakauslehtien ja sanomalehtien toimittaminen” ja luokkaan 42 kuuluvat "toimit-
tajan palvelut” késittdvit edelld 96 kohdassa mainittujen tavaroiden luomisen ja
valmistamisen ja erityisesti sellaisten paperimuodossa olevien tavaroiden luomisen ja
valmistamisen, jotka kuuluvat luokkaan 16. Niin ollen sanayhdistelmdd "weilSe
Seiten” voidaan pitdd kuvailevana my6s ndiden palveluiden osalta, koska silld
osoitetaan niiden kdyttotarkoitus (ks. vastaavasti em. asia UNIVERSALTELEFON-
BUCH ja UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS, tuomion 26 ja
28 kohta).

Néin ollen kantajan viite, jonka mukaan henkils, joka kohtaa merkin WEISSE
SEITEN, ei ajattele toimitus-, kustannus- tai julkaisemispalveluita, ei voi menesty4,
silld valituslautakunta on osoittanut riittdvin yhteyden ndiden palveluiden ja niiden
tavaroiden vililld, joiden osalta sanayhdistelmd “weifle Seiten” merkitsee “yksityis-
henkildiden puhelinluetteloa”.

Niin ollen valituslautakunta ei ole tehnyt arviointivirhettd edelld tarkoitettujen
tavaroiden ja palveluiden osalta.
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On vield tutkittava tavaramerkin WEISSE SEITEN mahdollinen kuvailevuus
seuraavien luokkaan 16 kuuluvien tavaroiden osalta: "paperi, pahvi ja niistd tehdyt
tavarat, jotka eivit sisélly muihin luokkiin; taiteilijantarvikkeet; konttoritarvikkeet
(paitsi huonekalut); neuvonta- ja opetusvilineet (paitsi laitteet)”.

Téltd osin valituslautakunta on riidanalaisen péitoksen 81 kohdassa todennut
seuraavaa:

”»r

Paperi’ muodostuu lehdistd. Kun lehdet eivit ole erillisind, vaan sidottuina,
nidottuina tai muulla tavalla yhdistettying, riippumatta siitd onko niille painettu
jotakin, niitd kutsutaan nimelld 'Seiten’ — — Ei ole mydskddn pois suljettua, ettd
ilmaisusta 'Seite’ — — tulee tai on jo tullut sanan 'Blatt’ (lehti) synonyymi. Se, ettd
tismennetédn, ettd on kyse valkoisista sivuista, on paperin ominaisuuden suora ja
konkreettinen merkintd, jonka kuluttajat huomioivat ostopddtostd tehdesséddn,
péinvastoin kuin mitdttdmyysosasto on katsonut. Yleisilmaisu 'konttoritarvikkeet
sisdltdd myos paperin, joten sanayhdistelmd 'weiSe Seiten’ on kuvaileva merkinté
myds niiden osalta. Sama voidaan todeta 'neuvonta- ja opetusvilineiden’ osalta,
koska nédmé vilineet koostuvat ennen kaikkea kirjoista. Se, ettd tdismennetéin, ettéd
opetettava asia painetaan valkoisille sivuille, on olennainen tavaran ominaisuuksien
merkintd. "Taiteilijantarvikkeet’ on toinen yleisilmaisu, joka osaltaan kattaa myos
piirustuspaperin, kuten on jo todettu, ja joka on myds kuvaileva niiden osalta.”

On todettava, ettd valituslautakunnan arviointi on oikea. Kyseinen sanayhdistelmd
voidaan néet helposti ymmairtdd merkityksessd "weif3farbige Seiten” ja sitd voidaan
kayttdd, kuten SMHV ja viliintulija esittdvit, "weilSfarbige Bldtterin” synonyymind.
Néin ollen sitd voidaan pitdd kuvailevana ainakin paperin osalta ja, koska kantaja ei
ole tehnyt eroa yleisen ryhmén “paperi, pahvi ja niistd tehdyt tavarat, jotka eivit
siséllly muihin luokkiin” sisélld, kaikkien néiden tavaroiden osalta.

II - 869



104

105

106

107

108

109

TUOMIO 16.3.2006 — ASIA T-322/03

"Taiteilijantarvikkeiden” osalta on todettava, ettd niihin voivat kuulua kaikki
tarvikkeet, joita taiteilijat kayttivdat. Niihin voi siis myds kuulua paperi, ja koska
kantaja ei ole rajoittanut tdtd ryhméi siten, ettd paperi suljetaan sen ulkopuolelle,
sanayhdistelmii “weifSe Seiten” on pidettivéd kuvailevana ryhmién "taiteilijantarvik-
keet” osalta.

"Konttoritarvikkeiden (paitsi huonekalut)” ryhmédn voivat sisiltyd esimerkiksi
lehti6t ja tulostuspaperi ja, koska kantaja ei ole rajoittanut titd ryhmaid, kyseistéd
sanayhdistelmid voidaan pitdd kuvailevana niiden tavaroiden osalta.

Lopuksi "neuvonta- ja opetusvilineisiin (paitsi laitteet)” pitee sama pédttely kuin
edelld mainittuihin tavaroihin. Koska kantaja ei ole sulkenut valkoisia lehtid tai sivuja
nididen vilineiden ulkopuolelle, on todettava, ettd tavaramerkkid voidaan pitdd
kuvailevana néiden tavaroiden osalta.

Niin ollen, koska kantaja ei ole tehnyt eroa ndiden yleisten ryhmien sisilld tai
rajannut niitd, valituslautakunnan arviointi on vahvistettava kaikkien edelld
101 kohdassa mainittujen tuotteiden osalta.

Néistd toteamuksista seuraa, ettd yhteys tavaramerkin WEISSE SEITEN ja kaikkien
kyseessd olevien tavaroiden ja palveluiden ominaispiirteiden vililli on riittdvin
liheinen, jotta voidaan soveltaa direktiivin N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c
alakohdassa sdddettyd kieltoa.

Néin ollen kantajan kolmas kanneperuste on hylattivi.
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Neljinnen kanneperusteen osalta, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan b alakohdan rikkomista, on todettava, etti kuten asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdasta ilmenee, riittdd, ettd jokin ehdottomista hylkdys-
perusteista soveltuu, jotta merkkid ei voida rekisterdidd yhteison tavaramerkiksi (asia
C-104/00 P, DKV v. SMHYV, tuomio 19.9.2002, Kok. 2002, s. I-7561, 29 kohta).

Lisiksi oikeuskdytinnén mukaan sanamerkiltd, joka asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan ¢ alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvailee tavaroiden tai palvelujen
ominaisuuksia, puuttuu tdmén takia vaistaméttd 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettu erottamiskyky ndiden samojen tavaroiden tai palvelujen osalta (ks.
vastaavasti asia C-265/00, Campina Melkunie, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004, s. I-
1699, 19 kohta ja asia C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004,
Kok. 2004, s. 1-1619, 86 kohta).

Néin ollen kantajan neljittd kanneperustetta ei voida hyviksyd.

Kanne on siten hyldttivd kokonaisuudessaan.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjérjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hévidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hdvinnyt asian, se on
velvoitettava korvaamaan SMHV:n oikeudenkdyntikulut tdimén vaatimusten mukai-
sesti. Koska viliintulija ei ole vaatinut oikeudenkdyntikulujensa korvaamista, sen on
vastattava omista oikeudenkdyntikuluistaan.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(kolmas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylitdin.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut lukuun ottamatta
viliintulijan oikeudenkiyntikuluja.

3) Viiliintulija vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan.

Jaeger Tiili Czlcz

Julistettiin Luxemburgissa 16 péivind maaliskuuta 2006.

E. Coulon M. Jaeger

kirjaaja jaoston puheenjohtaja

II-872



