PROTEOME v. SMHV (BIOKNOWLEDGE)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

19 paivind tammikuuta 20057

Asiassa T-387/03,

Proteome Inc., kotipaikka Beverly, Massachusetts (Yhdysvallat), edustajinaan
barrister M. Edenborough, solicitor C. Jones, solicitor A. Brodie ja solicitor
C. Loweth,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamiehinaén P. Bullock ja S. Laitinen,

vastaajana,

jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n neljinnen valituslautakunnan
25.8.2003 tekemistd ratkaisusta (asia R 0707/2002-4) seki tutkijan 21.6.2002
tekemiistd ratkaisusta evitd sanamerkin BIOKNOWLEDGE rekistersinti,

* Oikeudenkayntikicli: englanti.
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EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Azizi sekd tuomarit M. Jaeger ja
E. Dehousse,

kirjaaja: H. Jung,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 25.11.2003 toimite-
tun kannekirjelmén,

ottaen huomioon 9.9.2004 pidetyssé istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Proteome Inc. (jiljemp#ni kantaja) teki 2.3.2000 yhteisén tavaramerkkié koskevan
hakemuksen sisamarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit)
(SMHYV) yhteisén tavaramerkistda 20 péivind joulukuuta 1993 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) perusteella, sellaisena kuin tdmé
asetus on muutettuna.
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Tavaramerkki, jonka rekisteréintid haettiin, on sanamerkki BIOKNOWLEDGE.

Tavarat ja palvelut, joita varten rekisterdintia haettiin, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimisti varten koske-
vaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin timi sopimus on
tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 16 ja 42, ja ne
vastaavat kunkin néiden luokkien osalta seuraavaa kuvausta;

— luokka 9: "Tietokannat fyysisessi ja elektronisessa muodossa, organismeihin
liittyvien tietojen tarjoaminen sekd tietokoneohjelmat kdytettaviksi datan
etsimisessd, haussa, kokoamisessa, jirjestimisessd, hallinnassa, analysoinnissa,
vilityksessd ja/tai integroinnissa elektronisessa muodossa olevien tietojen
tietovarastoihin, mukaan lukien tietokoneen tietokantoihin, ja niissi”

— luokka 16: “Painotuotteet, mukaan lukien oppaat ja kisikirjat, jotka liittyvit
organismeja koskevien tietojen tietovarastoihin”

— luokka 42: "Tiedotus- ja tietokonepalvelut, nimittiin organismeja koskevia
tietoja sisdltivien tietokantojen kehittiminen ja/tai kiyttémahdollisuuden
tarjoaminen niihin, sekd niihin liittyvit tietokoneohjelmistot”.

SMHV:n tutkija ilmoitti kantajalle 6.7.2001 piivitylla kirjeelld katsovansa, etti
hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki ei ole asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan b ja c alakohdan vaatimusten mukainen. Tutkija totesi kantajalle myos,
ettd talla oli kaksi kuukautta aikaa esittad tita koskevia huomautuksia.
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Kantaja esitti huomautuksensa 31.8.2001.

Tutkija hylkisi tavaramerkkihakemuksen 21.6.2002 tekemillddn ratkaisulla asetuk-
sen N:o 40/94 38 artiklan perusteella tukeutuen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan b ja c alakohtaan.

Kantaja teki ndin ollen valituksen SMHV:lle asetuksen N:o 40/94 59 artiklan
mulkaisesti.

SMHV:n neljas valituslautakunta hylkisi tdmén valituksen 25.8.2003 tekemélldén
ratkaisulla, joka annettiin tiedoksi kantajalle 15.9.2003 (jiljempind riidanalainen
ratkaisu), silli perusteella, ettd sanamerkki BIOKNOWLEDGE kuvailee kyseessd
olevia tavaroita ja palveluja ja etté se ei ole erottamiskykyinen.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin

— hyviksyy kanteen

— kumoaa neljinnen valituslautakunnan tekemin ratkaisun
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— kumoaa tutkijan 21.6.2002 tekemin ratkaisun

— palauttaa yhteisdn tavaramerkkié koskevan hakemuksen SMHV:hen, jotta se
julkaistaan

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan kantajan oikeudenliyntikulut tissd menette-
lyssd, valituslautakunnassa kiydyssd menettelyssi seki tutkijan suorittamassa
menettelyssi.

SMHYV vaatii, etti ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkaa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Kasiteltdvand olevassa asiassa on aluksi katsottava, etti kantajan vaatimuksilla
pyritdén itse asiassa riidanalaisen ratkaisun kumoamiseen ja siihen, ettd ensimmai-
sen oikeusasteen tuomioistuin tekee tésti tarvittavat oikeudelliset pidtelmat. Lisiksi
on todettava, etti SMHV totesi suullisessa kisittelyssd, etti se ei riitauta tutkijan
ratkaisun kumoamista koskevan kantajan vaatimuksen tutkittavaksi ottamista.
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Pasiasian osalta kantaja esittii kolme viitettd, jotka voidaan ryhmittdd kahdeksi
kanneperusteeksi. Ensimmiiselld kanneperusteella pyritidn osoittamaan, etta
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa on rikottu. Toinen
kanneperuste koskee puolestaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdan rikkomista.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista koskeva
ensimmdinen kanneperuste

Kantajan esittimi ensimmiinen kanneperuste muodostuu kahdesta osasta. Kantaja
katsoo ensinniikin, ettd tavaramerkki BIOKNOWLEDGE on liian episelvd ja
epatismillinen, jotta se kuvailisi kyseess olevia tavaroita ja palveluja. Kantaja katsoo
toiseksi, ettd valituslautakunta kiytti virheellisesti kyseessd olevia tavaroita ja
palveluja koskevaa tietimystidn tavaramerkin kuvailevuuden arvioimiseksi.

Sanamerkin BIOKNOWLEDGE episelvyys ja epatismallisyys

— Asianosaisten lausumat

Kantaja katsoo, ettd valituslautakunta teki vastaavan virheen kuin miké todettiin
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen antamassa tuomiossa, joka koski
sanamerkkiia EASYBANK (asia T-87/00, Bank fiir Arbeit und Wirtschaft v. SMHV
(EASYBANK), tuomio 5.4.2001, Kok. 2001, s. II-1259, 26-33 kohta). Samalla tavoin
kuin kantajan mukaan katsottiin tissé tuomiossa, sanamerkki BIOKNOWLEDGE
on timin mukaan liian episelvi ja epatasmallinen, jotta timd sana kuvailisi kyseessd
olevia tavaroita ja palveluja.
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\

Sana BIOKNOWLEDGE on kantajan mukaan lisiksi keksitty #skettiin, eiki sen
merkitys ole selvé, yleisesti médritelty ja hyviksytty. Kantaja péittelee tastd, ettd
kyseessd oleva sanamerkki ei kuvaile erityisesti kyseessi olevia tavaroita ja palveluja.

Kantaja lisd4, ettd sana knowledge ei missain tapauksessa voi olla sanamerkin
BIOKNOWLEDGE kuvaileva tekiji tai komponentti. Sana knowledge merkitsee sen
mukaan englanniksi paitsi kokemukseen perustuvaa tietoisuutta tai perehtyneisyytti
my6s henkilén kaikkia tietoja tai timin teoreettista tai kiytinnon ymmérrystd
tietystd asiasta, kielestd ja niin edelleen. Nami eri merkitykset osoittavat kantajan
mukaan, ettd sana knowledge eroaa sanasta tieto ja sitikin suuremmalla syylla
vélineistd, joihin timi tieto on varastoitu, tai keinoista, joilla tieto vilitetisn
kayttdjille.

SMHV ' tukeutuu ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-34/00,
Eurocool Logistik vastaan SMHV (EUROCOOL), 27.2.2002 antamaan tuomioon
(Kok. 2002, s. I1-683, 38 kohta) ja katsoo, etti tavaramerkin erottamiskykyd voidaan
arvioida ainoastaan ottamalla ensinndkin huomioon kyseessi olevat tavarat tai
palvelut ja toiseksi se, miten kohdeyleisé ymmirtid sen.

Késiteltavini olevassa asiassa ne tavarat ja palvelut huomioon ottaen, joita varten
rekisterdintia on haettu, SMHV viitti4, ettd kohdeyleisé muodostuu lidketieteen,
farmasian tai muiden biotieteiden ja hoitoalan asiantuntijoista koko Euroopan
unionin alueella.

SMHYV katsoo, etti jos yleisé nikee sanamerkkii BIOKNOWLEDGE kéytettivin
kyseessit olevien tavaroiden ja palvelujen yhteydessd, se piittelee tistd, etti ne on
tarkoitettu biologisten tietojen tarjoamiseen tai ettii ne yksinomaan liittyvit niihin.
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Sana knowledge merkitsee lisiksi kantajan mukaan myds erityistietoa tietystd
asiasta. Sikili kuin kantajan tavarat ja palvelut ovat biologisten tietojen lahteitd tai
niilli tarjotaan tillaisia tietoja, hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin ja
kyseessd olevien tavaroiden ja palvelujen vlilld on kantajan mukaan selvé ja viliton
yhteys.

SMHYV korostaa timin osalta kyseessi olevan sanamerkin rakennetta, joka
muodostuu etuliitteestéi bio, jota kiytetdfin usein yhdyssanojen muodostuksessa
tiede- ja teknologia-alalla, sekd tavanomaisesta englanninkielisestd sanasta know-
ledge. SMHYV lis#4, ettd kyseessd olevat kuluttajat eivét voi pitdd titd rakennetta
epitavallisena, koska se on englannin kielen sananmuodostussééntdjen mukainen.

Kantajan sen viitteen osalta, joka koskee sitd, ettd sana Bioknowledge olisi keksitty
dskettdin, SMHYV toteaa, etti oikeuskiytinnosté ilmenee, ettd se, ettd sana ei esiinny
sanakirjassa, ei ole ratkaisevaa, koska merkitystd on silli, miten kohdeyleisd
ymmaértad timén sanan.

— Ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c¢ alakohdasta ilmenee, ettd merkit tai
merkinnit, joita voidaan elinkeinotoiminnassa kiyttdd osoittamaan rekisterdintiha-
kemuksen kohteena olevien tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, eivit kykene
tiayttimaan tavaramerkin tehtévéa alkuperin osoittamisessa timén rajoittamatta sitd,
ettd tavaramerkki voi tulla kiytossd erottamiskykyiseksi, mistd timidn saman
asetuksen 7 artiklan 3 kohdassa siidetddin. Kun asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan c alakohdassa kielletdsin tillaisten merkkien tai merkintéjen rekisterdinti
yhteison tavaramerkeiksi, siind pyritdén sithen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen,
joka edellyttas, ettd merkit tai merkinnit, jotka kuvailevat rekistersintihakemuksen
kohteena olevien tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, ovat vapaasti kaikkien
kiytettavissa, Tassd saannoksessd estetddin ndin ollen se, ettd tallaiset merkit tai
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merkinndt varataan yhden ainoan yrityksen kiyttéon siksi, ettd ne rekistersidain
tavaramerkiksi (asia C-191/01 P, SMHV v. Wrigley, tuomio 23.10.2003, Kok. 2003,
s. 1-12447, 30 ja 31 kohta).

Télld tavoin asiaa tarkasteltuna asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
c alakohdassa tarkoitetaan merkkeji ja merkintoji, joita voidaan kuluttajan
nikokulmasta katsottuna tavanomaisesti kayttidd joko suoraan tai mainitsemalla
tavaran tai palvelun oleellinen ominaisuus kuvailtaessa rekisterintihakemuksen
kohteena olevan kaltaista tavaraa tai palvelua (asia C-383/99 B, Procter & Gamble v.
SMHYV, tuomio 20.9.2001, Kok. 2001, s. 1-6251, 39 kohta). Merkin kuvailevuutta
voidaan niin ollen arvioida yksinomaan ottaen yhtaaltd huomioon kyseessi olevat
tavarat tai palvelut ja toisaalta se, miten kohdeyleis6 ymmairtia sen (asia T-16/02,
Audi v. SMHV (TDI), tuomio 3.12.2003, Kok. 2003, s. 11-5167, 27 kohta).

Aluksi on todettava, etti kantaja tulkitsee virheellisesti asiassa EASYBANK annettua
tuomiota (mainittu edelli 14 kohdassa) katsoessaan, ettid kisiteltivini olevassa
asiassa ja kuten sen mukaan kyseisessi tuomiossa katsottiin, “tavaramerkki”
BIOKNOWLEDGE on "liian epiiselvi ja epitismdllinen”, jotta tdma sana voisi olla
erottamiskykyinen, kun kyseessi ovat asianomaiset tavarat ja palvelut.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin kuitenkin kiytti asiassa EASYBANK
antamassaan tuomiossa (mainittu edelld 14 kohdassa) sanoja “episelvi” ja
“epitdsmillinen” vain tismentéikseen yhteytti kyseessi olevan sanamerkin merki-
tyksen ja kyseessi olevien palvelujen vililli. Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin
katsoi timin osalta, ettd “yhteys, joka on sanan EASYBANK merkityksen ja
suorapankin tarjoamien palvelujen vililld, on liian episelvi ja epatdsméllinen, jotta
tdmén perusteella voitaisiin paitelld, etti kyseiselld sanalla kuvaillaan niita palveluja”
(tuomion 31 kohta). Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin ei niin ollen tissi
asiassa katsonut, ettd kyseessi ollut merkki oli “lian episelvi ja epitidsmillinen”,
kuten kantaja viittia.
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Ensimmiisen kanneperusteen ensimméinen osa perustuu seuraavaksi etupdiissd
sithen, ettd kantaja viittdd valituslautakunnan katsoneen virheellisesti, ettd
hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki kuvailee erityisesti kyseessd olevia
tavaroita ja palveluja. Kantajan viitettd on ndin ollen tarkasteltava timin osalta.

Tassi asiassa on kiistatonta, kuten valituslautakunta totesi riidanalaisen ratkaisun
11 kohdassa, etti kyseessi olevat tavarat ja palvelut on tarkoitettu lddketieteen,
farmasian tai muiden biotieteiden ja hoitoalan asiantuntijoille.

Sanamerkki BIOKNOWLEDGE muodostuu etuliitteesti bio ja sanasta knowledge.

Ftuliite bio tulee kreikan sanasta bios, joka merkitsee eldméd, kuten valitus-
lautakunta perustellusti totesi riidanalaisen ratkaisun 9 kohdassa. Tdma tekija on osa
monia sanoja, jotka liittyvit eldmdén. Kun tekija bio asetetaan tdmén asian
kohdeyleisén asiayhteyteen, sitd kiytetddn sanoissa, jotka liittyvit eléviin organis-
meihin (esim. biologia).

Yksi sanan knowledge madritelmistd vastaa erityistietoa tietystd asiasta, kuten
SMHYV perustellusti totesi. Kantaja ei ole kiistdnyt tatd madritelmad sinéinsd, vaan
yksinomaan SMHV:n siitd tekemén péadtelmén.,

Niin ollen ja ottaen huomioon kiisiteltivini olevan asian kohdeyleisén mééritelmén,
sanojen bio ja knowledge asettaminen rinnakkain sanamerkin BIOKNOWLEDGE
luomiseksi johtaa péitelmidn, jonka mukaan ainakin yksi timén sanamerkin
mahdollisista merkityksistd on sellainen, ettd se ilmaisee tiettyd tietoa tai tiettyja
tietoja eldvistd organismeista eli niille ominaisia tietoja. Tdssd yhteydessé on
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muistutettava, ettd kun on kyseessi sanamerkki, sithen on sovellettava asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua rekisterdinnin estetti, jos
ainakin yksi sen mahdollisista merkityksisti on sellainen, etti se ilmaisee kyseessi
olevien tavaroiden tai palvelujen ominaisuutta (edelld 23 kohdassa mainittu asia
SMHYV v. Wrigley, tuomion 32 kohta).

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin on siti paitsi jo tdsmentinyt, kun on
kyseessd sana, johon sisiltyy osatekija bio, ettd "koska siis [akronyymi] BiolD
muodostuu kahdesta kyseisen viitekielen [eli englannin] sanastoon kuuluvasta
lyhenteestd, se ei poikkea timin kielen sanastoon liittyvistd sddnnoisti eikd ole
rakenteeltaan epitavallinen” (asia T-91/01, BiolD v. SMHV (BioID), tuomio
5.12.2002, Kok. 2002, s. 1I-5159, 28 kohta). Tissi asiassa se, ettd sanamerkki
BIOKNOWLEDGE on yksi sana, ei siis muuta siti, miten kohdeyleisé voi sen
ymmartad. Tdmén osalta on todettava, etti englanninkielisen kohdeyleisén ohella
tieteellisissa piireissi kiytetdin usein englantia.

Kun on kyse rekisterdintihakemuksessa tarkoitettujen tavara- ja palveluluokkien
kuvauksesta, niissd kaikissa viitataan “organismeihin” eli yhteen kyseessi olevan
sanamerkin osaan (bio). Rekisterdintihakemuksessa tarkoitetut tavarat ja palvelut
kattavat sitd paitsi joko keinot, joilla tietoja tallennetaan, tai tavarat tai palvelut,
joiden avulla niihin tietoihin paastdin kisiksi. Thstd seuraa, etti kyseessii olevat
tavarat ja palvelut sisiltivit tietoja organismeista tai mahdollistavat padsyn néihin
tietoihin.

Koska kohdeyleisé muodostuu biotieteiden ja hoitoalan asiantuntijoista, on
katsottava, ettd yhtiéltd sanamerkin BIOKNOWLEDGE mahdollisen merkityksen,
joka esitetadn edelli 32 kohdassa, ja toisaalta kyseessi olevien tavaroiden ja
palvelujen vililld oleva yhteys ei ole lifan episelvi tai epatismallinen. Kohdeyleison
nikdkulmasta timan sanamerkin merkityksen ja kyscessi olevien tavaroiden ja
palvelujen ominaisuuksien vililla on piinvastoin riittivin suora ja konkreettinen
yhteys.
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Sitd paitsi sikali kuin sanaa knowledge ei edelld 32 kohdassa olevan médritelmén
mukaisesti voida selkeisti erottaa sanasta tieto, sité ei sitd suuremmalla syylld voida
erottaa vilineisti, joille tietoja tallennetaan, toisin kuin kantaja véittaa.

Rekisteroitaviksi esitetty sanamerkki BIOKNOWLEDGE ei lopuksi sisélld muita
tekijoitd tai merkintjs, joilla timéd péstelmd voitaisiin kumota. Téma koskee myos
tamin sanamerkin muodostavien sanojen esitystd tai asettelua.

Kantajan viite, jonka mukaan sanamerkki BIOKNOWLEDGE on askettdin keksitty
sana, joten silli ei ole selkedd, yleisesti midriteltyd ja hyviksyttyd merkitystd, on
tdmén osalta hylattiva,

Kun on kyseessd sanamerkin erottamiskyky, kahden sanan yhdistiminen ilman
graafisia tai semanttisia muutoksia ei ole lisiominaisuus, jonka vuoksi merkilla
kokonaisuudessaan voitaisiin erottaa kantajan palvelut muiden yritysten palveluista.
Se, etti sanamerkkid ei mainita sanakirjoissa sellaisenaan — olipa se sitten kirjoitettu
yhdeksi sanaksi tai ei —, ei vaikuta milldin tavoin tahén nikemykseen (asia T-19/99,
DKV v. SMHV (COMPANYLINE), tuomio 12.1.2000, Kok. 2000, s. II-1, 26 kohta ja
asia T-345/99, Harbinger v. SMHV (TRUSTEDLINK), tuomio 26.10.2000,
Kok. 2000, s. I1-3525, 37 kohta).

Sitd paitsi kuten edelld 33 kohdassa todettiin, ensimmdisen oikeusasteen tuomiois-
tuin tismensi akronyymin BiolD osalta, ettd tim# sana muodostuu useista
osatekijoistd, jotka eivit poikkea englannin kielen sanastollisista sdanndistd, minké
vuoksi sen rakenne ei ole epitavallinen.
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Kuten SMHV perustellusti totesi, kisiteltdvind olevassa asiassa kyseessd olevat
kuluttajat eivit voi ymmértis sanamerkin BIOKNOWLEDGE rakennetta epétaval-
liseksi, koska se on englannin kielen sananmuodostussaintéjen mukainen. Timé on
totta sitikin suuremmalla syylld, koska kohdeyleiso muodostuu asiantuntijoista,
jotka ovat tottuneen niiden kahden sanan kiyttimiseen, jotka muodostavat
sanamerkin BIOKNOWLEDGE. Niin ollen vaikka tim# sanamerkki keksittiin
dskettdin, kuten kantaja viittad, silli on mahdollinen merkitys, joka on riittivin
selked kohdeyleisélle, ja sen avulla voidaan osoittaa kyseessd olevien tavaroiden ja
palvelyjen tirkeimmait ominaisuudet.

Naiden seikkojen perusteella on pateltivi, ettd sanamerkilli BIOKNOWLEDGE
kuvaillaan niité tavaroita ja palveluja, jotka ovat rekisterdintihakemuksen kohteena.
Valituslautakunta ei niin ollen tehnyt oikeudellista virhetti katsoessaan, etti till
sanamerkilld voidaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa
tarkoitetulla tavalla osoittaa kohdeyleison nikékulmasta tavaramerkkihakemuksessa
tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen tirkeimmit ominaisuudet.

Ensimmiisen kanneperusteen ensimmiinen osa on niin ollen hylattava.

Tavaroita ja palveluja koskevan valituslautakunnan tietdmyksen virheellinen
kéyttdminen

— Asianosaisten lausumat

Kantaja toteaa, ettd valituslautakunta kiytti kyseessi olevia tavaroita ja palveluja
koskevaa tietimystiéin arvioidakseen, kuuluuko sanamerkki BIOKNOWLEDGE
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan.
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Tallaista jalkeenpiin tapahtuvaa arviointia ei kantajan mukaan voida hyviksyi, koska
timi tietimys tiydensi sanamerkissd olevia tietoja. [lman tité tietdmystd valitus-
lautakunta ei olisi kantajan mukaan voinut katsoa, ettd sanamerkissd on kuvailevia
merkkejd tai merkintoja.

Kantaja lisdd, ettd vaikka valituslautakunnan soveltama kriteeri olisi ollut
asianmukainen, merkilli BIOKNOWLEDGE ei ainakaan vilitetd selkedd ja
yksiselitteisti tietoa tarjottavien tavaroiden ja palvelujen olennaisista ominaisuuk-
sista (toisin kuin riidanalaisen ratkaisun 13 kohdassa kantajan mukaan katsottiin).

SMHYV vastaa, ettd kantaja unohtaa perusperiaatteen, jonka mukaan merkin
kuvailevuuden arviointi voidaan tehdd yksinomaan ottaen huomioon kyseessd
olevat tavarat ja palvelut. Valituslautakunta ei néin olleen suinkaan kiyttinyt véirin
sitd, ettd se tunsi tavaroiden ja palvelujen kuvauksen tehdikseen téstd puolueellisen
pagtelmin, vaan se sovelsi SMHV:n mukaan asianmukaista kriteerid arvioidessaan
sanamerkin kuvailevuutta kyseess# olevien tavaroiden ja palvelujen asiayhteydessa.

— Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Kuten edelld muistutettiin, kun on kyseessi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
c alakohdan soveltaminen, merkin kuvailevuuden arviointi voidaan tehda ainoastaan
yhtaalti ottaen huomioon kyseessd olevat tavarat tai palvelut ja toisaalta se, miten
kohdeyleis6 ymmértdd merkin (edelld 24 kohdassa mainittu asia TDI, tuomion
27 kohta).
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Péinvastoin kuin kantaja viittdd, valituslautakunta viittasi siis perustellusti kisi-
teltdvind olevassa asiassa kyseessd oleviin tavaroihin ja palveluihin arvioidakseen,
oliko sanamerkin BIOKNOWLEDGE rekisterdinti evittivd asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella.

Kantajan sen viitteen osalta, jonka mukaan merkilli BIOKNOWLEDGE ei tarjota
selkedd ja yksiselitteistd tietoa tarjottavien tavaroiden ja palvelujen olennaisista
ominaisuuksista, ensimmaiisen kanneperusteen ensimmiiseen osaan liittyvien
perustelujen perusteella voidaan piaitelld, ettd kohdeyleison nikékulmasta sana-
merkin BIOKNOWLEDGE merkityksen ja kyseessd olevien tavaroiden ja palvelujen
ominaisuuksien vililla on piinvastoin riittivin suora ja konkreettinen yhteys.
Kantajan timén osalta esittima viite on néin ollen myos hylattivi.

Tamén vuoksi ensimméisen kanneperusteen toinen osa on hylattavd perus-
teettomana ja ensimmdinen kanneperuste on hylittiva kokonaisuudessaan.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskeva toinen
kanneperuste

Koska ensimmiinen kanneperuste hylittiin ja koska riittds, ettd yksi asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 1 kohdassa luetelluista ehdottomista hylkiysperusteista on
sovellettavissa, jotta Lkyseessi olevaa merkkii ei voida rekistersidi yhteison
tavaramerkiksi (asia C-104/00 P, DKV v. SMHYV, tuomio19.9.2002, Kok. 2002, s.
1-7561, 29 kohta), kantajan esittdmaa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdan rikkomista koskevaa toista kanneperustetta ei tarvitse tutkia.

Kaiken edelld esitetyn perusteella kanne on hylittiva.
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Oikeudenkiyntikulut

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hévidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hévinnyt asian ja koska
SMHYV on vaatinut oikeudenkéyntikulujensa korvaamista, kantaja on velvoitettava
korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(kolmas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylatéin.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Azizi Jaeger Dehousse

Julistettiin Luxemburgissa 19 péiviné tammikuuta 2005.

H. Jung J. Azizi

kirjaaja kolmannen jaoston puheenjohtaja
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