CITICORP v. SMHV (LIVE RICHLY)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

15 péividni syyskuuta 20057

Asiassa T-320/03,

Citicorp, kotipailkka New York, New York (Yhdysvallat), edustajinaan asianajajat
V. von Bomhard, A. Renck ja A. Pohlmann,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehinéén S. Laitinen, P. Bullock ja A. von Miihlendahl,

vastaajana,

jossa kantaja vaatii ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuinta kumoamaan SMHV:n
kolmannen valituslautakunnan 25.6.2003 tekemin piitoksen (asia R 82/2002-3),
joka koski sanamerkin LIVE RICHLY rekisterdintii yhteison tavaramerkiksi,

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

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

kirjaaja: hallintovirkamies C. Kristensen,

ottaen huomioon kirjallisessa ksittelyssé ja 9.12.2004 pidetyssd istunnossa esitetyn,

on anfanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja jatti 2.3.2001 yhteisén tavaramerkkid koskevan hakemuksen sisaimarkkinoi-
den harmonisointivirastoon (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV) yhteison tavaramer-
kisti 20 paivénd joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94
(EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla.

Tavaramerkki, jonka rekisteréintid haettiin, on sanamerkki LIVE RICHLY.
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Palvelut, joita varten tavaramerkin rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterimistd varten koske-
vaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja
muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 36, ja ne vastaavat seuraavaa
kuvausta:

“Rahatalous ja raha-asioihin liittyvit palvelut sekd kiinteistoasiat; erityisesti:
pankkipalvelut; luottokortit; kaupalliset ja kuluttajalle tarjottavat lainat ja rahoitus;
kiinteist6jen ja kiinnitysten vilitys; rahastoja, kiinteistoji ja varainhoitoa koskeva
hallinta, suunnittelu ja konsultointi; sijoitukset seki sijoitusneuvonta ja konsultointi;
arvopaperivilitys ja kauppavilityspalvelut turvallisten rahataloudellisten toimien
helpottamista varten; vakuutuspalvelut; erityisesti omaisuus-, tapaturma- ja
henkivakuutusten sek elinkorkosopimusten merkitseminen ja myynti.”

Tutkija totesi 3.7.2001 pdivityssi kirjeessiin, ettei tavaramerkki LIVE RICHLY ole
erottamiskykyinen rekister6imistd varten. Kantaja riitautti tutkijan kannan ja pyysi
8.8.2001 paivityssé kirjeessidn sitd hyviksymddn rekisterdintihakemuksen. Tutkija
ei 4.12.2001 tekemdssddn padatoksessd (jiljempénd tutkijan paatés) muuttanut
tavaramerkin LIVE RICHLY rekisterdintihakemuksen hylkdéimisti koskevaa kan-
taansa.

Kantaja haki 22.1.2002 SMHV:ta muutosta tutkijan paitokseen asetuksen
N:o 40/94 57-62 artiklan perusteella.

Kolmas valituslautakunta hylidsi tdmén valituksen 25.6.2003 tekemillddn paitok-
selld (jaljempand riidanalainen p#itos) vahvistaen siten tutkijan tekemin hylkiys-
paitoksen. Valituslautakunta katsoi paasiallisesti, ettei tavaramerkki LIVE RICHLY
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vastannut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan vaatimuksia, koska
kohdeyleisé ymmirtiisi sen pelkistddn ylistdvind ilmaisuna eikd osoituksena
kyseessi olevien palveluiden kaupallisesta alkuperésté.

Oikeudenkiyntimenettely ja asianosaisten vaatimukset

Kantaja nosti 15.9.2003 ensimméisen oikeusasteen tuomioistuimessa kanteen
riidanalaista p#itostd vastaan asetuksen N:o 40/94 63 artiklan perusteella. Kun
vastaaja oli toimittanut vastineensa, jossa se totesi, etti tutkija oli hyviksynyt
tavaramerkin LIVE RICHLY vakuutus- ja kiinteistopalveluja varten, kantaja pyysi
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjérjestyksen 135 artiklan 2 kohdan
nojalla lupaa vastauskirjelmin esittdmiseen. Kolmannen jaoston puheenjohtajan
19.2.2004 tekemilla pastokselld kantajalle annettiin lupa vastauskirjelmén esittdmi-
seen.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin (kolmas jaosto) péitti esittelevin tuomarin
kertomuksen perusteella esittid asianosaisille kirjallisia kysymyksid ja aloittaa
suullisen kisittelyn, Asianosaiset vastasivat niihin kysymyksiin asetetussa maara-
ajassa.

Asianosaisten lausumat ja vastaukset ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen
esittdmiin kysymyksiin kuultiin 9.12.2004 pidetyssi istunnossa. Tdssd yhteydessd
vastaaja vahvisti, ettd tavaramerkki LIVE RICHLY voitaisiin rekistersidé vakuutus- ja
kiinteistopalveluja varten. Tamin vahvistuksen johdosta kantaja totesi, etteivit ndma
palvelut olleet enis ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimessa késiteltdvin asian
kohteena, joka rajoittui asiakysymyksen osalta rahatalouteen ja raha-asioihin
liittyviin palveluihin. Lopuksi kantaja on todennut, ettei se yhteis6jen tuomioistui-
men asiassa C-64/02 P, SMHV vastaan Erpo Mobelwerk, 21.10.2004 antaman
tuomion (ei vield julkaistu oikeustapauskokoelmassa) jilkeen endd véitd, ettd
yhteisén tavaramerkin olisi osoitettava olevan yleisesti kiytetty, jotta sen erot-

II - 3418



10

12

CITICORP v. SMHV (LIVE RICHLY)

tamiskyvyn olisi katsottava puuttuvan. Némi asianosaisten toteamukset on merkitty
istuntopoytikirjaan.

Kantaja vaatii, ettd ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paitdksen

— velvoittaa vastaajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Vastaaja vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkai kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Tiettyjen kantajan esittdmien todisteiden tutkittavaksi ottaminen

Asianosaisten lausumat

Kantaja esittéd merkin LIVE RICHLY erottamiskykyisyytti koskevien perustelujensa
tueksi jiljennoksid asiakirjoista, jotka ovat otteita tavaramerkkeihin liittyvistd
tietokannoista ja internet-sivustoista ja joiden tarkoituksena on osoittaa, etti se on
ainoa yksikkd, joka kiyttiisi haettua tavaramerkkié kyseessi olevia palveluja varten.
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Vastaaja katsoo, ettei niitd asiakirjoja voida ottaa tutkittavaksi, koska ne on esitetty
ensimmiisen kerran ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimessa (ks. vastaavasti
asia T-128/01, DaimlerChrysler v. SMHV (Calandre), tuomio 6.3.2003, Kok. 2003, s.
11-701, 18 kohta).

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

On muistettava, ettd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostetun kanteen
tarkoituksena on SMHV:n valituslautakuntien pétosten lainmukaisuuden valvonta
asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa tarkoitetulla tavalla ja ettd kanteen kohteena
olevan toimen lainmukaisuutta on kumoamiskanteen yhteydessé arvioitava niiden
tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen perusteella, jotka olivat olemassa toimen
toteuttamisen ajankohtana (yhdistetyt asiat 15/76 ja 16/76, Ranska v. komissio,
tuomio 7.2.1979, Kok. 1979, s. 321, Kok. Ep. 1V, s. 311, 7 kohta ja yhdistetyt asiat
T-177/94 ja T-377/94, Altmann ym. v. komissio, tuomio 12.12.1996, Kok. 1996, s. II-
2041, 119 kohta). Niin ollen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtévéni ei
ole tutkia uudelleen tosiseikkoja niiden todisteiden valossa, jotka esitetdéin
ensimmiisti kertaa tassd tuomioistuimessa. Todisteita, jotka on esitetty ensimmai-
sen kerran ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimessa, ei siis voida ottaa
tutkittavaksi (ks. vastaavasti edelld 13 kohdassa mainittu asia Calandre, tuomion
18 kohta).

Nyt kisiteltavini olevassa asiassa on ilmeistd — eikii kantaja kiistd titd — ettd uudet
asiakirjat, joihin se vetoaa tavaramerkin LIVE RICHLY yksinomaisen kéyton tueksi,
on esitetty ensimmiisen kerran ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimessa.
Kyseisid kantajan asiakirjoja ei néin ollen voida ottaa tutkittavaksi.

Tata johtopaatostd ei voida asettaa kyseenalaiseksi kantajan istunnossa esittimilld
viitteill, joissa todetaan ensinnikin, ettd esitetyt asiakirjat ainoastaan tukivat jo
aikaisemmin esitettyja seikkoja, toiseksi, etti SMHV:n olisi pitényt tutkia ndmé
seikat omasta aloitteestaan, ja kolmanneksi, ettd ndmé seikat eivit muuta riidan
kohdetta valituslautakunnassa. Kuten edelld 14 kohdassa on nimittdin todettuy,
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen on valvottava valituslautakuntien
paitdsten lainmukaisuutta. Tdstd seuraa, ettd kyseinen valvonta on suoritettava
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ottaen huomioon asian tosiseikat ja oikeudelliset seikat sellaisina kuin ne on esitetty
valituslautakunnalle ja ettd asianosainen ei voi muuttaa niiti tosiseikkoja ja
oikeudellisia seikkoja, joiden perusteella valituslautakunnan paitoksen laillisuus
tutkitaan (asia T-194/01, Unilever v. SMHV (munanmuotoinen tabletti), tuomio
5.3.2003, Kok. 2003, s. 11-383, 16 kohta). Kuten edelld 15 kohdassa on todettuy,
tosiseikat, joihin vedotaan, ovat kuitenkin uusia tosiseikkoja, joita ei ole esitetty
valituslautakunnassa. Némé seikat eivit siten kuulu niihin asian tosiseikkoihin ja
oikeudellisiin seikkoihin, joiden perusteella valituslautakunta on tehnyt paitoksensi.
Tdhéin toteamukseen ei vaikuta se, ettd niilld tosiseikoilla ainoastaan tuetaan jo
esitettyjd seikkoja tai ettd ne eivit téissi tapauksessa muuta riidan kohdetta.
Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen harjoittaman laillisuusvalvonnan kan-
nalta sen tehtdvind ei siis ole ottaa kantaa niihin seikkoihin. Lisiksi sen viitteen
osalta, jonka mukaan SMHV:n olisi pitinyt huomioida nima seikat viran puolesta,
on muistettava, ettd asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan mukaan osapuolten
on toimitettava SMHV:lle hyvissi ajoin ne todisteet, joihin ne aikovat vedota. Tisti
seuraa, ettd SMHV:a ei voida arvostella mistdéin lainvastaisuudesta sellaisten
todisteiden osalta, joita kantaja ei ole esittinyt sille hyvissi ajoin.

Kanneperuste, jonka mukaan oikeuteen tulla kuulluksi on kohdistunut loukkauksia

Asianosaisten lausumat

Kantaja viittaa, ettd sen asetuksen N:o 40/94 73 artiklan toisen virkkeen mukaista
oikeutta tulla kuulluksi on loukattu kaksi kertaa.

Kantaja katsoo ensinnikin, ettd vaikka tutkija on perustellut hylkiyspaitoksensi
nojautuen termin “richly” (rikkaasti) puhtaasti taloudelliseen merkitykseen, valitus-
lautakunta on perustanut omansa erilaiseen ja laajempaan miritelmiiin, jonka
kantaja on itse esittinyt ja jonka mukaan timd termi merkitsee "runsaasti tai
hienostuneesti; tdydellisesti ja tarkoituksenmukaisesti” {in a rich or elaborate
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manner; fully and appropriately). Kantaja oli kuitenkin vedonnut tihén termin
"richly” laajempaan mééritelmédn kyseessd olevan tavaramerkin rekisterdinnin
tueksi. Koska valituslautakunta on kieltdytynyt rekister6iméstd kyseessd olevaa
tavaramerkkid kantajan timin rekisterdinnin tueksi esittimén perustelun nojalla,
kantaja katsoo, etti se on nojautunut tdysin uuteen seikkaan. Se, ettd valitus-
lautakunta ei ole tarjonnut kantajalle tilaisuutta lausua tdstd uudesta seikasta, on
kantajan mukaan johtanut siihen, etti sen oikeutta tulla kuulluksi — sellaisena kuin
se on tunnustettu asetuksen N:o 40/94 73 artiklan toisessa virkkeessd — on loukattu.
Se viittaa tiltd osin yhteisdjen tuomioistuimen asiassa 136/79, National Panasonic
vastaan komissio, 26.6.1980 antamaan tuomioon (Kok. 1980, s. 2033, Kok. Ep. V,
5. 261, 21 kohta) ja valituslautakuntien 10.4.2002 asiassa R 1112/2000-3 (bébé/ BEBE)
ja 27.2.2003 asiassa R 476/2002-3 (MYKO VITAL/Miko) tekemiin péétoksiin,

Toiseksi kantaja arvioi, etti valituslautakunta on loukannut sen oikeutta tulla
kuulluksi myds katsoessaan, ettd kuluttajien tarkkaavaisuusaste oli merkin LIVE
RICHLY kattamien palveluiden osalta alhainen ilman, ettd se olisi tiedustellut
kantajan nékemysti téltd osin.

Vastaaja arvioi, ettei valituslautakunta ole antanut uutta merkitysti termille "richly”
(rikkaasti) vahvistaakseen tutkijan suorittaman hylkéyksen. Niin ollen se katsoo,
ettei valituslautakunta ole tiltid osin loukannut kantajan oikeutta tulla kuulluksi.
Vastaaja ei esitd erityisii huomautuksia viitetystd toisesta loukkauksesta, joka
kohdistuu oikeuteen tulla kuulluksi.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

— Alustavat huomautukset

Asetuksen N:o 40/94 73 artiklan toisen virkkeen mukaan SMHV:n pééitokset
voidaan perustella ainoastaan seikoin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa.
Kyseiselld siannokselld vahvistetaan puolustautumisoikeuksien suojelua koskeva
yleinen perjaate yhteisén tavaramerkkioikeudessa.
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Téman yhteison oikeuden yleisen periaatteen mukaan henkiléille, jotka ovat heidin
etuihinsa huomattavasti vaikuttavien viranomaispiitésten adressaatteja, on varat-
tava tilaisuus tulla asianmukaisesti kuullulsi (asia 17/74, Transocean Marine Paint v.
komissio, tuomio 23.10.1974, Kok. 1974, s. 1063, Kok. Ep. 11, s. 363, 5 kohta ja asia
T-34/00, Eurocool Logistik v. SMHV (EUROCOOL), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002,
s. 11-683, 21 kohta).

Nyt késiteltivini olevassa asiassa on arvioitava, ovatko se, etti valituslautakunta on
suorittanut erilaisen péattelyn kuin kantaja termien "live richly” tietyn merkityksen
perusteella, ja se, ettei valituslautakunta katsonut kohdeyleisén olevan erityisen
tarkkaavaista, seilkoja, joihin kantaja ei ole voinut ottaa kantaa.

Téltd osin on aluksi tutkittava tutkijan paitoksen ja riidanalaisen paitoksen viliset
erot niiden seikkojen osalta, joihin kantaja on vedonnut, koska niiden péitosten
vilisten erojen puuttuminen sulkisi pois kaikki kantajan oikeuteen tulla kuuluksi
kohdistuvat loukkaukset. Mikili valituslautakunnan p#itéksessi niiden seikkojen
osalta ainoastaan toistetaan tutkijan p#itds, kantajan on nimittiin katsottava
voineen ottaa kantaa mainittuihin seikkoihin tutkijan p#itosti vastaan tekemissiin
valituksessa.

— Termien "live richly” merkitykset

Termien “live richly” merkityksen osalta on aluksi huomattava, etti kantaja on
todennut valituslautakunnalle osoittamassaan valituksessa, etti termin "rich” oli
Collins dictionary -sanakirjassa mééritelty merkitseviin ensinnikin “olla runsaasti
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varallisuutta, omaisuutta, jne., omistaa paljon” (well supplied with wealth, property,
etc., owning much) ja etti termilld "richly” oli téssd samassa sanakirjassa madritelma
"runsaasti tai hienostuneesti — —; tiydellisesti ja tarkoituksenmukaisesti” (in a rich
or elaborate manner — —; fully and appropriately — —).

Sen viitteen osalta, jonka mukaan puolustautumisoikeuksia on loukattu siité syystd,
ettei kantaja ole ottanut kantaa niihin valituslautakunnan péitelmiin, jotka
perustuvat termien “live richly” muuhun kuin tutkijan valitsemaan merkitykseen,
on huomattava, etti tutkija kiistdd paétoksessdén kantajan tavaramerkin erottamis-
kykyisyyden seuraavasti:

"Jokainen sijoittaja, ammattilainen tai amat6ori, pyrkii kasvattamaan péfomaansa, ja
jokainen pankki, joka saavuttaa tiettyd menestystd, rikastuttaa asiakkaitaan tai
vihintddn antaa niille mahdollisuuden eldi rikasta elimid; kaikki kantajan kilpailijat
pyrkivit houkuttelemaan asiakkaita samankaltaisilla iskulauseilla, jotka ainoastaan
tuovat esiin sen, miti ne voivat saavuttaa taloudellisesti.

— — Sijoitukset ovat luoneet enemmiin omaisuuksia kuin mikdén muu menetelmé,
kuten ahkera tyd tai perinndn saaminen. Miti téllaisista palveluista maksavat
haluavat? Tulla rikkaaksi tai vihintddn eléd rikasta elamaa.

Sanat ela [live] ja rikkaasti [richly] ovat kummatkin yleisid; termilld rikas on
mydnteinen taloudellinen merkitys — —"

Tamén tutkijan paitoksen jilkeen kantaja on korostanut valituslautakunnalle
tekeméssdan valituksessa, ettei termeji "live richly” ole ymmirrettivé ainoastaan
taloudellisessa, vaan myos laajemmassa ja heikommassa merkityksessd, joka
tarkoittaa kukoistavaa tai tdynnd kokemuksia olevaa elamaa.
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2 Valituslautakunta on riidanalaisessa péitoksessd vahvistanut tutkijan suorittaman
rekisterdinnin hylkdamisen muuan muassa seuraavilla perusteilla:

"10 — — Englannin sanakirjan Collinsin mukaan sana RICHLY (rikkaasti) merkitsee
‘runsaasti tai hienostuneesti; tiydellisesti ja tarkoituksenmukaisesti’ ('in a rich or
elaborate manner; fully and appropriately’).

11 Kyseisen médritelmidn perusteella sanojen LIVE ja RICHLY kiyttiminen
vhdessd hakemuksessa tarkoitettujen palveluiden yhteydessi vilittdd selkeiin
viestin, jolla on ylistévi sisdltd. Se antaa kyseessé oleville kuluttajille tiedon siiti,
ettd kyseessd olevat palvelut antavat heille mahdollisuuden el4i rikasta elamas.

14 Sen kantajan viitteen osalta, jonka mukaan sanalla RICHLY on erilaisia
merkityksid, on huomattava, ettd merkin erottamiskykyi voidaan arvioida
ainoastaan hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden tai palvelujen perusteella.
Néin ollen tutkija on perustellusti ottanut huomioon sanan RICHLY merkityk-
sen, joka liittyy palveluihin, joita hakemus koskee.”

2 Tutkijan péédtoksestd kiy siten aluksi ilmi, ettd termi "richly” on otettu huomioon
merkityksessd "omistaa rahaa, omaisuutta ” eli taloudellisessa merkityksessi.
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Seuraavaksi riidanalaisesta paatoksesti kdy ilmi, etté valituslautakunnan kayttamalla
sanan “richly” médritelmilld on muun muassa merkitys "in a rich manner”. Kuten
vastaaja on todennut, termin “rich” ensimmdinen maédritelma on “olla runsaasti
varallisuutta, omaisuutta jne., omistaa paljon” (well supplied with wealth, property,
etc., owning much). Tatd nikemysti ei Liistd kantaja, joka on vedonnut valitus-
lautakunnassa kiydyn menettelyn aikana samaan mééritelmdén ja joka on
myontinyt kannekirjelmissidn, ettd termin “rich” ensisijainen vastine oli "vauras
tai varakas” (prosperous or wealthy). Niin ollen valituslautakunnan kiyttdma
médritelmd sisaltad termin "richly” taloudellisen merkityksen, jonka myds tutkija on
valinnut.

Lisiksi riidanalaisen paatdksen 14 kohdasta kiy ilmi, ettd valituslautakunta on
hyviksynyt sen, ettid tutkija otti termin “richly” merkityksen huomioon niiden
erityisten palveluiden kannalta, joita varten tavaramerkin rekisterdintid oli haettu.
Téstd seuraa, ettd valituslautakunta ei ole jittinyt huomioimatta termin “richly”
taloudellista merkityst.

Niin ollen valituslautakunnan kéyttdmat sanan "richly” merkitykset eivit tosiasiassa
poikkea niist4, jotka tutkija on ottanut huomioon.

Se seikka, etti valituslautakunta oli todennut ottaneensa huomioon kisitteen “richly”
midritelmén, joka sisiltid useita sanan “richly” merkityksid, ei kyseenalaista tdtd
johtopiitosta. Useita merkityksid sisdltivi madritelmd on nimittdin katsottava
huomioon otetuksi silloin, kun yksikin n#istd merkityksistd on otettu huomioon. Nyt
kasiteltdviind olevassa asiassa valituslautakunnan vahvistus sille, ettd tutkija on
asianmulkaisesti huomioinut termin “richly” merkityksen, tismentdd sen, miké
kyseisen termin maéritelméén sisiltyvd merkitys on otettu huomioon.
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Lopuksi mitd tulee ilmaisun "eldi rikasta elaimai” (to lead a rich life or to live a rich
life) kéyttddn, on huomattava, etté kyseistd ilmaisua kiytetdan seka tutkijan etti
valituslautakunnan péitoksissi. Koska kyseinen ilmaus perustuu sanaan “rich”, jolla
edellé esitetylla tavalla on taloudellinen merkitys, sen kiyttimiselli riidanalaisessa
pédtoksessd ei voida kyseenalaistaa edelld esitettyji seikkoja.

Niiden SMHV:n aikaisempien p#dtosten osalta, joihin kantaja on vedonnut, on
riittdvdd todeta, ettd valituslautakuntien piitdsten lainmukaisuutta on arvioitava
yksinomaan asetuksen N:o 40/94 perusteella, sellaisena kuin yhteisgjen tuomiois-
tuimet ovat sité tulkinneet, eiki SMHV:n aiemman ratkaisukiytinnon pohjalta (ks.
asia T-129/01, Alejandro v. SMHV — Anheuser-Busch (BUDMEN), tuomio
3.7.2003, Kok. 2003, s. I1-2251, 61 kohta oikeuskiytintéviittauksineen).

Lisdksi on joka tapauksessa muistettava, ettid ensimmaiisen oikeusasteen tuomiois-
tuin on jo katsonut, etté valituslautakunnilla pitda olla oikeus perustaa paitoksensi
argumentteihin, joita ei ole esitetty asian ollessa tutkijan kisiteltivin, kuitenkin silld
edellytykselld, etti asianosainen on saanut tilaisuuden esittii nikemyksensi
kysymyksistd, jotka vaikuttavat kyseessi olevan oikeussiinnén soveltamiseen.
Tutkijan ja valituslautakuntien vilisti toiminnallista jatkuvuutta koskevan peri-
aatteen nojalla valituslautakunnat voivat tutkia hakemuksen uudelleen ilman, etti
niiden pitéisi rajoittaa tutkintansa tutkijan esittimiin perusteluihin (asia T-122/99,
Procter & Gamble v. SMHV (saippuan muoto), tuomio 16.2.2000, Kok. 2000, s. II-
265, 27 kohta ja asia T-198/00, Hershey Foods v. SMHV (Kiss device with plume),
tuomio 5.6.2002, Kok. 2002, s. 1I-2567, 25 kohta).

Nyt kisiteltdvind olevassa asiassa — vaikka oletettaisiin, etti valituslautakunta olisi
luopunut tutkijan omaksumasta kannasta — on yhtailtid ilmeistd, ettei valitus-
lautakunta ole nojautunut uusiin tosiseikkoihin, joista kantaja ei ole voinut lausua.
Koska kantaja on nimittiin itse vedonnut sanan "richly” merkityksen laajempaan
tulkintaan, se ei voi viittad, ettei se ole voinut ottaa kantaa tihin seikkaan. Toisaalta
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on ilmeistd, ettd valituslautakunta on ainoastaan rajoittunut hyvéiksymaéén erilaiset
perustelut kuin ne, joita kantaja on puoltanut. Kun otetaan huomioon edelld
36 kohdassa mainittu oikeuskéytintd, tim# ei nidin ollen voi sindnsd merkitd
kantajan puolustautumisoikeuksien loukkaamista.

— Kohdeyleison tarkkaavaisuus

Mitd tulee kantajan puolustautumisoikeuksien loukkaamiseen siten, ettei se ole
ottanut kantaa valituslautakunnan nikemykseen kohdeyleison tarkkaavaisuus-
asteesta, on myos aloitettava arvioimalla valituslautakunnan ja tutkijan pagtoksien
viliset erot.

Tutkijan pdétéksen toisessa virkkeessé todetaan seuraavaa:

"Vastauksena viitteeseenne, jonka mukaan tavaramerkin vilittimaé viesti on heikko
ja epiméiiriinen, on aluksi todettava, ettd viesti — — on tarkoitettu sellaiselle
yleisélle laajassa merkityksess4, joka on kohtuullisen hyvin valistunut ja kohtuullisen
tarkkaavainen ja huolellinen — —”

Valituslautakunta toteaa riidanalaisen padtoksen 13 ja 15 kohdassa seuraavaa:

"13 Sen osalta, miten yleisé ymmairtid merkin LIVE RICHLY, valituslautakunta
arvioi tutkijan tavoin, ettd timd iskulause muodostuu yleisistd sanoista, jotka
yleisd — yhdistettiessd ne hakemuksessa tarkoitettuihin palveluihin —
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ymmértdd pelldstdén ylistavanad ilmaisuna eikd osoituksena kyseessid olevien
palveluiden kaupallisesta alkuperésta.

15 Lisdksi sanamerkissd LIVE RICHLY ei ole sen ilmeisen myynninedistimismerki-
tyksen lisiksi mitédn, jonka perusteella kohdeyleisd voi painaa sen helposti ja
vilittomésti mieleensd silli varustettujen palveluiden erottamiskykyiseni
tavaramerkkind. Koska kohdeyleis6 on tietimitdn merkin asiayhteydests, se ei
voisi ymmiirtdd siitd muuta kuin sen myynninedistimismerkityksen. Kyseessa
oleva kuluttaja ei ole erityisen tarkkaavainen. Mikili merkki ei osoita
vilittdmisti kuluttajalle suunnitellun ostokohteen alkuperéi ja antaa ainoastaan
puhtaasti myyntid edistivad ja abstraktia tietoa, hén ei kiyti aikaa tietojen
hankkimiseen merkin mahdollisista eri tarkoituksista eiki sen mieleen
painamiseen tavaramerkkini.”

Kantaja on péétellyt riidanalaisen péitoksen 15 kohdasta, jonka mukaan kyseessi
oleva kuluttaja ei ole erityisen tarkkaavainen (not very attentive), etti kyseessd
olevan kuluttajan tarkkaavaisuus oli alhainen (low).

Toteamus, ettei kuluttaja ole erityisen tarkkaavainen, ei kuitenkaan vilttimitti
merkitse, ettd kyseisen kuluttajan tarkkaavaisuus on alhainen. Kyseinen toteamus voi
nimittdin merkitd myos sitd, ettd kyseessd oleva kuluttaja, joka ei kiinnitd suurta
huomiota kyseessid olevaan merkkiin, on kuitenkin sen osalta kohtuullisen
tarkkaavainen.
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Nyt kisiteltdvini olevassa asiassa on huomattava, ettd valituslautakunta vahvistaa
riidanalaisen p#idtoksen 13 kohdassa tutkijan arvioinnin sen osalta, miten
kohdeyleisé ymmirtid merkin LIVE RICHLY. Tutkija kuitenkin katsoo paitoksensa
toisessa lauseessa, ettd tavaramerkin viesti on osoitettu suurelle yleisolle, joka ei ole
pelkistiin kohtuullisen valistunutta ja huolellista, vaan my6s kohtuullisen
tarkkaavaista.

Niin ollen on katsottava, ettid valituslautakunta on — todetessaan, ettei kyseessi
oleva kuluttaja ole erityisen tarkkaavainen — tosiasiassa arvioinut, ettd kyseessd
oleva kuluttaja oli kohtuullisen tarkkaavainen. Valituslautakunta on ainoastaan
muotoillut eri tavalla tutkijan kannan, joka on mainittu sen péadtoksen toisessa
virkkeessd.

Koska valituslautakunta on ainoastaan esittinyt tutkijan kannan toisella tavalla,
kantaja katsoo virheellisesti, ettd valituslautakunta on ottanut huomioon kyseessé
olevan kohdeyleisén alhaisen tarkkaavaisuusasteen ilman, ettd kantaja oli voinut
ottaa kantaa tdhidn ndkokohtaan.

Kantajan puolustautumisoikeuksien loukkaamista koskevat viitteet on edelld
esitetyistd syistd hylattavi.

Perusteluvelvollisuuden laiminlyontid koskeva kanneperuste

Kantaja katsoo pisasiallisesti, ettei riidanalaista piitdstd ole perusteltu asianmulkai-
sesti, koska siind kieltdydytdan haetun tavaramerkin rekisterdinnisté kailkien niiden
palveluiden osalta, joille rekisterdintid oli haettu, erittelemittd syitd, joiden takia
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hakemus oli hyldtty vakuutus- ja kiinteistépalvelujen osalta. Vastaaja kiistad tdmin
kanneperusteen ja katsoo, etti SMHV oli menettelyn alkamisesta lihtien hyviksynyt
rekisteréinnin vakuutus- ja kiinteistdpalveluille.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin huomauttaa, etti kantaja on niiden
vastaajan istunnossa esittdmien ilmoitusten johdosta, joiden mukaan tavaramerkki
LIVE RICHLY voitaisiin rekisterdidd vakuutus- ja kiinteistdpalveluille, nimenomai-
sesti todennut, ettd riidan kohde rajoittuu rahatalouteen ja raha-asioihin liittyviin
palveluihin. Kantaja on ndin ollen tosiasiassa luopunut perustelujen puuttumista
koskevasta kanneperusteestaan, joka koski ainoastaan vakuutus- ja kiinteistopalve-
luita. Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen ei siis endd tarvitse lausua tisti
kanneperusteesta.

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

Asianosaisten lausumat

Kantaja katsoo, ettd riidanalainen péitds on kumottava myos siksi, ettd valitus-
lautakunta on tulkinnut siind virheellisesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohtaa, joka koskee yhteison tavaramerkin rekistersinnin ehdottomista
hylkéysperusteista sen puuttuvaa erottamiskykya.

Kantaja korostaa aluksi, etti sekd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen
oikeuskéytinndssi ettd valituslautakuntien ratkaisukiytinndssa vahvistetaan se, ettd
iskulauseita koskevat samat arviointiperusteet kuin minki tahansa muun tyyppisii
tavaramerkkejd (asia T-138/00, Erpo Mébelwerk v. SMHV (DAS PRINZIP DER
BEQUEMLICHKEIT), tuomio 11.12.2001, Kok. 2001, s. II-3739, 44 kohta ja
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valituslautakunnan 11.2.1999 tekemai piitos asiassa R 73/1998-2 (BEAUTY ISN'T
ABOUT LOOKING YOUNG BUT LOOKING GOOD). Nyt kisiteltdvind olevassa
asiassa kantaja kuitenkin arvioi, etti valituslautakunta on hylinnyt sanamerkin
rekisterdinnin ainoastaan siksi, etti kyseessd oli ylistivd iskulause, ja ilman, ettd se
olisi lausunut timén merkin kyvystd erottaa kyseessd olevat palvelut.

Seuraavaksi kantaja esittid, ettd valituslautakunta on todennut, ettd termit "live
richly” eivit ole kuvailevia. Kyseinen toteamus merkitsee kantajan mukaan sitd, ettei
valituslautakunta voi nyt kisiteltivind olevan asian tavoin nojautua ainoastaan
ilmaisun ylistévaan luonteeseen osoittaakseen, ettei kyseessd oleva tavaramerkki ole
erottamiskykyinen. Kantaja vetoaa tiltd osin useisiin valituslautakuntien paatoksiin.

Kantaja arvioi, etti vastoin valituslautakunnan kantaa, jota ei ole kantajan mukaan
tuettu ja jonka mukaan termit "live richly” muodostavat ainoastaan selvén
merkityksen omaavan ylistdvin ilmaisun, nditd termejd voidaan niiden heikon,
epimiirdisen ja episelvin merkityksen johdosta tulkita eri tavoilla erityisesti
rahatalouteen ja raha-asioihin liittyvien palveluiden osalta. Kantajan mukaan haettu
tavaramerkki LIVE RICHLY on sanaleikki, jolla ei sellaisenaan ole juurikaan
merkitystd, koska tapoja el rikkaasti on todennikéisesti yhtd paljon kuin ihmisié ja
koska jokainen kuluttaja tulkitsee titd iskulausetta omalla tavallaan. Liséksi kantaja
arvioi, etté kyseessd olevan iskulauseen kohdatessaan kuluttajat ovat ylldttyneitd,
drtyneitd tai himmentyneitd, koska he eivit odota sitd, ettd pankki tarjoaa
rahoituspalveluita kehottamalla heité eldméén rikkaasti, miki osoittaa tavaramerkin
LIVE RICHLY erottamiskyvyn. Perustelujensa tueksi kantaja vetoaa termin "rich”
midritelmasin sanakirjassa Collins English Dictionary (vuoden 1995 painos), tutkijan
ja valituslautakunnan erilaisiin tulkintoihin termisté "richly”, valituslautakunnan
1.10.2001 tekemisn paitdkseen asiassa R 393/2000-1 (ES GIBT SIE NOCH, DIE
GUTEN DINGE), mainoksiin Yhdysvalloissa ja kommentteihin, joita ne ovat saaneet
aikaan internetissi. Se arvioi erityisesti, ettd ndmé kommentit osoittavat, ettd tapa,
jolla kuluttajat ymmirtivit timén tavaramerkin, on kaukana yksinkertaisesta ja
yhtendisesta.
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Lis#ksi kantaja katsoo, ettd riidanalainen piités perustuu virheelliseen oletukseen,
jonka mukaan kohdeyleison tarkkaavaisuusaste on alhainen, vaikka se tosiasiassa on
korkea. Kantajan mukaan rahoituspalvelujen keskivertokuluttaja on erityisen
varovainen ja tarkkaavainen, koska kyseisid palveluita ei osteta "kiyttévalmiina”
(off the shelf) kuten farkkuja tai maitoa ja koska niill# on keskeinen merkitys timin
kuluttajan elimissa. Niin ollen keskivertokuluttaja kiyttia enemmin aikaa timién
iskulauseen merkitysten etsimiseen ja muistaa sen helpommin silloin, kun se liittyy
rahoituspalveluihin.

Iskulauseita koskevassa ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskiytin-
nossi sekd valituslautakuntien ratkaisukdytinnossi vahvistetaan kantajan mukaan
se, ettd iskulause LIVE RICHLY voidaan rekisterdidi. Ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuin on todennut edelld 50 kohdassa mainitussa asiassa DAS PRINZIP DER
BEQUEMLICHKEIT antamassaan tuomiossa ja asiassa T-130/01, Sykes Enterprises
vastaan SMHV (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), 5.12.2002 antamassaan
tuomiossa (Kok. 2002, s. 1I-5179) yhtailtd, ettd — vastoin tutkijan 3.7.2001
péivétyssd kirjeessdén esittdmid — erottamiskyvyn puuttuminen ei voi johtua siiti,
ettei merkki ole missddn mdédrin mielikuvituksellinen. Toisaalta ensimmiisen
oikeusasteen tuomioistuin on katsonut, etti saman merkin tai samankaltaisten
merkkien markkinoilla kiyttamiselld on ratkaiseva merkitys arvioitaessa tavaramer-
kin luontaista erottamiskykyisyyttid. Kantajan mukaan erityisesti edelld 50 kohdassa
mainitussa asiassa DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT ensimmdisen oikeus-
asteen tuomioistuin on todennut, ettd erottamiskyvyn puuttuminen olisi voitu
perustella ainoastaan, jos olisi osoitettu, ettéi kyseessd olevaa sanamerkkis kiytettiin
yleisesti. Nyt kisiteltdvini olevassa asiassa kantaja kuitenkin korostaa yhtlti, ettei
vastaaja ole osoittanut termien "live richly” kiyttimists, ja toisaalta, ettei niitd
koskaan ole kiytetty rahatalouteen ja raha-asioihin liittyvien palveluiden myynnin
edistdmiseen tai myymiseen. Kun otetaan huomioon sen iskulauseen ainutlaatuisuus
ja mielikuvituksellisuus, kantaja arvioi, etti sen tavaramerkki on asetuksen
N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen.

Myés valituslautakuntien vakiintunut ratkaisukiytintd tukee tavaramerkin LIVE
RICHLY rekisterdintikelpoisuutta. Kantaja mainitsee tiltd osin 7.11.2001 tehdyn
padtoksen asiassa R 1090/2000-4 (WE GET IT DONE). Se viittdd, etti tistd
padtoksestd voidaan péitelld, ettd yhtédltd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
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b alakohdan soveltamatta jittimiseen vaadittu kynnys on alhainen ja ettd toisaalta
SMHV:n tehtivénd on osoittaa, ettei tavaramerkkid voida rekisterdidd kyseisen
artiklan nojalla, koska erottamiskyvyn puuttumisen osoittamiseksi ei riitd véite, ettd
iskulause on arkinen tai ettd se on pelkki ylistdvd ilmaisu. Kantaja arvioi tihin
paitokseen nojautuen, ettei valituslautakunta ole selittinyt, miksi termien "live
richly” myyntid edistdvit ja ylistiviit ominaispiirteet estivat tdssd tapauksessa
rahatalouteen ja raha-asioihin liittyvien palveluiden keskivertokuluttajalta timén
merkin ja kantajan vilisen yhteyden nikemisen ja siten iskulauseen ymmértdmisen
tavaramerkkini. Kantaja korostaa, etti iskulauseesta voidaan esittid monta tulkintaa,
ettd iskulause jad valittomisti kohdeyleisén mieleen, koska se ei odota rahoitus-
laitoksen markkinoivan palveluitaan téllaisella iskulauseella, ja ettd kantaja on ainoa,
joka kiyttaa tatd iskulausetta.

Kantaja pittelee valituslautakuntien vakiintuneen ratkaisukiytinnon perusteella,
ettd iskulauseen heikkous voidaan ottaa huomioon merkin erottamiskykyisyyden
osoittamiseksi (em. p#ités WE GET IT DONE, 25.2.2002 tehty pddtos asiassa
R 135/2000-2 (Taking care of the world’s water ... and yours) ja 18.9.2001 tehty
paatos asiassa R 222/2001-1 (TEAM POWER)). Se piittelee timén kéytdnnon
perusteella myés, ettd se, ettei kyseistd iskulausetta tai témin iskulauseen
muunnosta ole kiytetty kyseessd olevilla markkinoilla, on vahva osoitus sen
luontaisesta erottamiskyvysti (em. paitds Taking care of the world’s water ... and
yours, em. paités TEAM POWER, 4.5.1999 tehty padtos asiassa R 153/1998-2
(Frither an Spiter denken !), 5.7.2000 tehty padtds asiassa R 689/1999-3 (UNLOCK
THE POTENTIAL) ja 5.6.2002 tehty pddtds asiassa R 58/2001-4 (WHATEVER
WHENEVER)).

Kantaja mainitsee seuraavaksi, etti SMHV on rekistersinyt Nizzan sopimukseen
luokkaan 36 kuuluville palveluille, jotka vastaavat kuvausta “rahatalous ja raha-
asioihin liittyvdt palvelut sekd kiinteistdasiat”, tietyn joukon iskulauseita, joihin
sisiltyy termi "live” tai "life” ja joihin kuuluvat make more of life, WHERE MONEY
LIVES ja SO YOU CAN ENJOY LIFE ! Se toteaa, etti olisi ristiriitaista kieltdytyd
tavaramerkin LIVE RICHLY rekisterdimisesti samoille palveluille.
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Se vetoaa my0s joukkoon tiettyjen jisenvaltioiden kansallisten virastojen rekistersi-
mid iskulauseita, jotka osoittavat, etti rekistersinti on mydnnetty iskulauseille, jotka
eivét ole niin erottamiskykyisid kuin se, josta nyt on kysymys.

Kantaja huomauttaa, ettd useiden kolmansien maiden — kuten Australian ja
Amerikan yhdysvaltojen — toimivaltaiset tavaramerkkiviranomaiset ovat rekisterdi-
neet tavaramerkin LIVE RICHLY samoja Nizzan sopimuksen luokkaan 36 kuuluvia
palveluita varten. Vaikka kantaja myontid, ettd Amerikan yhdysvallat ja Australia
eivit ole jdsenvaltioita, se katsoo, ettdi nidmid tavaramerkin LIVE RICHLY
rekisterdinnit ovat vahva osoitus kyseisen tavaramerkin rekisterdintimahdollisuuk-
sista englantia puhuvissa maissa yleensi.

Lopuksi sen johdosta, etti riitauttaminen koskee eni ainoastaan tavaramerkin LIVE
RICHLY rekisterintid rahatalouteen ja raha-asioihin liittyvid palveluita varten,
kantaja arvioi, ettd vastaajan kanta, jonka mukaan kyseinen nimitys ei ole
erottamiskykyinen mainittujen palveluiden osalta, koska termit "live richly”
vilittdvat selvin viestin aineellisesti rikkaamman elamin eldmisestd, kun se taas
on erottamiskykyinen vakuutus- ja kiinteistépalvelujen osalta, on mielivaltainen,
epilooginen, paradoksaalinen ja ristiriitainen.

Kantajan mukaan tim# johtopddtos perustuu siihen, ettd sekd rahoitus- ja
vakuutuspalvelut ettd rahoitus- ja kiinteistdpalvelut ovat hyvin samankaltaisia
elleivit téysin samanlaisia, minké vastaaja on sitd paitsi tuonut esiin aikaisemmissa
péitoksissd (valituslautakunnan 27.11.2002 tekemi piitos asiassa R 498/2001-3
(TravelCard/AIR TRAVEL CARD), viiteosaston 21.7.2003 tekemi piiitds asiassa
1454-2003 (LLOYD/LLOYDS TSB) ja viiteosaston 11.11.2003 tekema pidtos asiassa
2451-2003 (ADIGSA/ADIG GRUPPE GUT FUR IHR GELD).
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Lopullinen paradoksi aiheutuu kantajan mukaan kuitenkin niistd perusteluista, jotka
vastaaja on esittinyt tavaramerkin puuttuvalle erottamiskyvylle rahatalouteen ja
raha-asioihin liittyvien palveluiden osalta ja joiden mukaan timin tavaramerkin
vilittima viesti on, etti kyseiset palvelut tarjoavat kohdeyleisdlle vihintadnkin
mahdollisuuden kasvattaa rahavarojaan ja niin ollen eldé aineellisesti rikkaammalla
tavalla. Kantajan mukaan siindkin tapauksessa, ettd tdmé tapa ymmértdd iskulause
olisi katsottava oikeaksi, minka se kiistd, kuluttajan nikokulmasta myos vakuutus-
ja Liinteistopalveluilla pyritdan yksilon mahdollista rikastumista koskevaan lopulli-
seen padmairidn. Niin ollen kantaja arvioi, ettei valituslautakunta ole osoittanut
termien "live richly” erottamiskyvyn puuttuvan, miki sen on tehtdvd hyldtikseen
kyseisen tavaramerkin rekisterdintid koskevan hakemuksen asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla. Néin ollen tavaramerkin LIVE
RICHLY rekisterdinnin osittaisesta epaémisestd kyseisten palveluiden osalta tehty
paitos olisi kumottava.

Vastaaja kiistid kantajan viitteet ja arvioi, ettei milladn niistd voida kyseenalaistaa
erottamiskyvyn puuttumista siltd tavaramerkilts, jonka rekister6intid on haettu.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

— Alustavat huomautukset

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan “tavaramerk[keji],
joilta puuttuu erottamiskyky”, ei rekisteréida. Lisiksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
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2 kohdassa siadetiiin, ettd "edelld 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisterdinnin esteet
olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteis63”.

Kuten ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin on jo todennut, asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetaan muun muassa sellaisia
merkkejd, jotka eivit mahdollista sitd, ettd kohdeyleisé voi myohempia hankintoja
tehdesséén hankkia tallaisen tavaran tai palvelun, jos ostokokemus oli positiivinen,
tai olla valitsematta sitd, jos ostokokemus oli negatiivinen (asia T-79/00, Rewe
Zentral v. SMHV (LITE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. 1I-705, 26 kohta ja edelld
22 kohdassa mainittu asia EUROCOOL, tuomion 37 kohta). Tillaisia ovat erityisesti
merkit, joita tavanomaisesti kiytetdén kyseisid tavaroita tai palveluja markkinoi-
taessa.

On kuitenkin niin, etti tillainen kiytto ei sininsi ole esteeni sellaisen tavaramerkin
rekisterdinnille, joka koostuu merkeistd tai ilmauksista, jotka ovat mainoksissa
kéytettdvid iskusanoja, laatua koskevia ilmauksia tai kehotuksia ostaa niiti tavaroita
tai palveluja, joita varten tavaramerkkié on kiytetty (ks. vastaavasti asia C-517/99,
Merz & Krell, tuomio 4.10.2001, Kok. 2001, s. 1-6959, 40 kohta). Merkki, joka tayttis
muita tehtdvid kuin tavaramerkin tehtdvin sen tavanomaisessa merkityksessd, on
kuitenkin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla
tavalla erottamiskykyinen vain siind tapauksessa, ettd se voidaan heti ymmirtis
niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten sitd on kiytetty, kaupallista alkuperii
koskevaksi merkinniksi, jolloin kohdeyleisé voi erottaa ilman sekaannuksen
mahdollisuutta tavaramerkin haltijan tavarat tai palvelut niistd, joilla on toinen
kaupallinen alkuperd (asia T-122/01, Best Buy Concepts v. SMHV (BEST BUY),
tuomio 3.7.2003, Kok. 2003, s. 1I-2235, 20 ja 21 kohta).

Erottamiskykyi on arvioitava ensinnékin suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin,
joita varten rekisterdintid on haettu, ja toiseksi ottaen huomioon se, milli tavalla
tavaramerkki ymmarretdin kohderyhmaissi, joka muodostuu niiden tavaroiden tai
palvelujen kuluttajista (edelld 22 kohdassa mainittu asia EUROCOOL, tuomion
38 kohta ja edelld 65 kohdassa mainittu asia LITE, tuomion 27 kohta).
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Lopuksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdasta ilmenee, ettd jo
vahdinenkin erottamiskyky riittad siihen, ettd tissd artiklassa maédritelty hylkdys-
peruste ei ole sovellettavissa (edelld 65 kohdassa mainittu asia LITE, tuomion
28 kohta).

— Kohdeyleiso ja sen tarkkaavaisuusaste

Kohdeyleisén osalta on aluksi muistettava, etti kyseessi olevat palvelut ovat Nizzan
sopimuksen luokkaan 36 kuuluvia rahatalouteen ja raha-asioihin liittyvid palveluita.
Niiden palveluiden kohdeyleisén muodostavat kaikki kuluttajat. Hakemuksen
kohteena olevan tavaramerkin erottamiskykyd on siis tutkittava ottaen huomioon
tavanomaisesti valistuneen sekd kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keski-
vertokuluttajan oletetut odotukset (ks. vastaavasti asia C-210/96, Gut Springenheide
ja Tusky, tuomio 16.7.1998, Kok. 1998, s. 1-4657, 31 kohta).

Seuraavaksi on muistettava, ettd siihen, miten asianomainen kohdeyleis6 ymmartad
tavaramerkit, vaikuttaa timén tarkkaavaisuusaste, joka voi vaihdella kyseisten
tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan (ks. jésenvaltioiden tavaramerkkilainséé-
dinnon liahentimisestd 21 pdivind joulukuuta 1988 annetun ensimméinen
neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) osalta asia C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. 1-3819, 26 kohta ja
asetuksen N:o 40/94 osalta edelld 16 kohdassa mainittu asia munanmuotoinen
tabletti, tuomion 42 kohta).
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Téltd osin kantaja arvioi, ettd valituslautakunnan kannan vastaisesti kohdeyleisé on
ilmiselvésti erityisen tarkkaavainen rahoituspalveluiden osalta, koska niti palveluita
ei osteta "kdyttévalmiina” (off the shelf) kuten farkkuja tai maitoa ja koska niilld on
keskeinen merkitys kuluttajan tulevaisuuden kannalta.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin huomauttaa aluksi, etti vastoin kantajan
tukemaa tulkintaa, jonka mukaan valituslautakunta olisi arvioinut, etti kohdeyleisén
tarkkaavaisuus oli alhainen, valituslautakunta on tosiasiassa arvioinut, etti
kohdeyleist oli kohtuullisen tarkkaavainen (ks. edelld 42 kohta ja siti seuraavat
kohdat).

Seuraavaksi osa ndistd kuluttajista voi kyseessi olevien tiettyjen rahatalouteen ja
raha-asioihin liittyvien palveluiden Iuonteen johdosta muodostaa erityisen tarkkaa-
vaisen yleison, koska yhtddltd kuluttajien tekemit sitoumukset voivat olla
suhteellisen merkittivid ja toisaalta nimi palvelut voivat osoittautua suhteellisen
teknisiksi.

Tdmé tarkkaavaisuusaste voi kuitenkin olla suhteellisen alhainen sellaisten
myynninedistimiseen liittyvien merkintdjen osalta, jotka eivit ole ratkaisevia
asiantuntevalle yleisolle (ks. vastaavasti edelld 54 kohdassa mainittu asia REAL
PEOPLE, REAL SOLUTIONS, tuomion 24 kohta ja edelli 66 kohdassa mainittu asia
BEST BUY, tuomion 25 kohta).

Néin ollen on katsottava, ettd kaikki kyseessi olevat palvelut on tarkoitettu
tavanomaisen valistuneelle ja huolelliselle yleisélle.
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Koska sanamerkki LIVE RICHLY lisiksi muodostuu englanninkielisistd termeistd,
kohdeyleiso on englanninkielinen yleisé tai muunkin kielinen yleis6, joka osaa
riittdvisti englannin kieltd.

— Kohdeyleison nékemys

On arvioitava sitd, miten kohdeyleis6 ymmirtid merkin LIVE RICHLY rahatalou-
teen ja raha-asioihin liittyvien palvelujen tavaramerkkind.

Taltd osin on huomattava, ettd valituslautakunta on katsonut, ettd merkki LIVE
RICHLY oli iskulause, joka muodostuu kahdesta tavallisesta englanninkielisestd
sanasta ja jonka Lkohdeyleis6 ymmirtdd pelkkind ylistivind ilmaisuna, joka
merkitsee, ettii kantajan palvelut antavat kuluttajille mahdollisuuden eld rikkaasti.
Lisiksi valituslautakunta on arvioinut, etti sanamerkki LIVE RICHLY ei sen
ilmeisen myynninedistimismerkityksen lisiksi mahdollista kohdeyleislle sen
painamista helposti ja vilittdmisti mieleen kyseessd olevien palveluiden tavara-
merkkind. Koska keskivertokuluttaja ei ole erityisen tarkkaavainen, hin ei siind
tapauksessa, ettei merkki osoita vilittdmasti hinelle kyseessd olevan tavaran tai
palvelun alkuperdi vaan antaa ainoastaan puhtaasti myyntia edistévéd ja abstraktia
tietoa, kiyta aikaa tietojen hankkimiseen merkin mahdollisista eri tarkoituksista eiké
sen mieleen painamiseen tavaramerkkina.
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Kun otetaan huomioon nidmi nékokohdat, kantaja vaittdd virheellisesti, ettd
valituslautakunta on katsonut kyseessd olevan merkin rekisterdimiskelvottomaksi
ainoastaan siksi, ettd kyseessd oli myyntid edistdvé ylistavi ilmaisu. Lisiksi niiden
ndkokohtien perusteella on mahdollista kumota kantajan viite, jonka mukaan
valituslautakunta ei ole lausunut merkin LIVE RICHLY kyvysti erottaa kantajan
palvelut kilpailijoiden palveluista.

Valituslautakunta ei nimittdin ole — arvioidessaan riidanalaisen péitoksen
15 kohdassa, ettei kohdeyleisé voi helposti ja vilittomasti painaa merkkid mieleensé
kyseessi olevien palveluiden tavaramerkkini — rajoittunut johtamaan termien "live
richly” myyntid edistavistd luonteesta kyseessi olevan merkin erottamiskyvyn
puuttumista, vaan se on ottanut huomioon tdmén merkin kyvyn erottaa kantajan
tuotteen kilpailijan tuotteesta kohdeyleisén keskuudessa.

Lisdksi, kun on kyse useista elementeisti koostuvasta tavaramerkisti (yhdistelma-
merkki), sen erottamiskykyd on arvioitava tarkastelemalla tavaramerkkis kokonai-
suutena (yhdistetyt asiat T-79/01 ja T-86/01, Bosch v. SMHYV, tuomio 20.11.2002,
Kok. 2002, s, 11-4881, 22 kohta).

Téltd osin on todettava, etti vaikka merkki LIVE RICHLY ei kuvaile yksinomaan ja
suoraan palvelua tai tuotetta, mink asianosaiset myontivit, se muodostuu kahdesta
englannin kielen yleisesti sanasta, joilla yhdessd tarkasteltuna on itseniinen
merkitys. Téméan merkin merkitykseksi on nimittdin helposti ymmirrettivissi se,
ettd kantajan palvelut mahdollistavat ndiden palveluiden kuluttajille elimisen
rikkaasti.
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Vaikka ilmaisu "eldd rikkaasti” voidaan tosin ymmartid eri tavoilla ja néin ollen sen
merkitys voi olla heikko, on sanamerkin merkitystd tarkasteltava suhteessa niihin
palveluihin, jotka mainitaan tavaramerkin rekisterdintihakemuksessa (ks. edelld
81 kohdassa mainittu asia Kit pro ja Kit Super Pro, tuomion 24 kohta oikeus-
kéytdntoviittauksineen). Sikali kuin kyseesséd oleva sanamerkki liitetdén rahatalou-
teen ja raha-asioihin liittyviin palveluihin, se ymmarretién heti aineellisessa tai
taloudellisessa merkityksessddn. Valituslautakunta on néin ollen voinut pétevisti
katsoa, etti merkki LIVE RICHLY vilittédd rahatalouteen ja raha-asioihin liittyvien
palveluiden yhteydessi selkedn informatiivisen viestin, jolla on ylistavd merkitys.

Lisiksi on katsottava, etti se, ettd merkilld LIVE RICHLY, joka ei ole kuvaileva, voi
olla useita merkityksid, ettd merkki voi olla sanaleikki ja ettd merkki voidaan
ymmirtdd ironisena, yllittivind ja odottamattomana, ei silti tee merkistad
erottamiskykyistd. Ndmid eri seikat tekevdit merkin erottamiskykyiseksi vain jos
kohdeyleisé ymmairtid sen heti osoituksena kantajan palveluiden kaupallisesta
alkuperdstd, jolloin kohdeyleisd voi erottaa ilman sekaannuksen mahdollisuutta
kantajan palvelut niistd, joilla on eri kaupallinen alkuperd (edelld 66 kohdassa
mainittu asia BEST BUY, tuomion 21 kohta; edelld 54 kohdassa mainittu asia REAL
PEOPLE, REAL SOLUTIONS, tuomion 20 kohta ja yhdistetyt asiat T-146/02—
T-153/02, Werke v. SMHV (Sachet tenant debout), tuomio 28.1.2004, Kok. 2004,
s. 11-447, 38 kohta).

Kuten valituslautakunta on todennut, nyt kisiteltiviind olevassa asiassa kohdeyleis6
tosiasiassa ymmirtdd timin merkin rahatalouteen ja raha-asioihin liittyvien
palveluiden yhteydessé ennen kaikkea myynninedistimisilmaisuna eiké osoituksena
kyseessé olevien palveluiden kaupallisesta alkuperistd. Merkissa LIVE RICHLY ei
sen ilmeistd myynninedistimismerkitystd lukuun ottamatta ole osatekijoitd, joiden
perusteella kohdeyleisé voisi painaa merkin helposti ja valittomisti mieleensd
kyseessd olevien palvelujen erottamiskykyisend tavaramerkkind. Siindkin tapauk-
sessa, ettdi merkkid kiytetdin yksin ilman toista merkkid tai tavaramerkkis,
kohdeyleisd ei voi ymmértéi sitd muutoin kuin sen myynninedistamismerkityksess,
jollei sille etukiteen ilmoiteta asiasta.

1I - 3442



86

87

88

CITICORP v. SMHV (LIVE RICHLY)

Mitd tulee timén kannan paradoksaalisuuteen siihen nihden, etti SMHV on
hyviksynyt tavaramerkin LIVE RICHLY vakuutus- ja kiinteistopalveluille, on
korostettava, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen toimivalta rajoittuu
asetuksen N:o 40/94 soveltamiseen sen kisiteltiviksi saatettuun riita-asiaan. Vaikka
on tosin syytd mahdollisuuksien mukaan siilyttdd yhtendisyys tavaramerkkien
tunnustamisessa, ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtivini ei ole lausua
tavaramerkeistd, jotka eivit kuulu sen kisiteltdviksi saatetun riita-asian piiriin.

— Kantajan yksinomainen tavaramerkin kéytto

Sen viitteen osalta, jonka mukaan siti, ettei haettua tavaramerkkia kiytets, ei ole
otettu huomioon, kantaja ilmoitti istunnossa, etti edelld 9 kohdassa mainitun asiassa
SMHYV vastaan Erpo Moébelwerk annetun tuomion johdosta se peruuttaa viitteens,
jonka mukaan SMHV:n olisi pitanyt yhteisén tavaramerkin erottamiskyvyn
puuttumisen toteamiseksi osoittaa, ettd sitd kiytetddn yleisesti. Kyseinen ilmoitus
on merkitty istuntopoytikirjaan. Kantaja on kuitenkin korostanut, etti se, ettei
tavaramerkkid kiytetd, voi olla osoitus siitd, etteivét kilpailijat voi nojautua tihin
termiin omien palveluidensa kuvaamiseksi.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin huomauttaa tiltd osin, ettii tavaramerkin
erottamiskykyd on arvioitava sen perusteella, voiko kohdeyleisé ymmirtid sen heti
osoituksena kyseessi olevien tuotteiden tai palveluiden kaupallisesta alkuperisti (ks.
edelld 66 kohta). Aikaisemman kéyton puuttuminen ei voi tiltd osin vilttimatti olla
osoitus tallaisesta ymmartimisesta.
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Nyt kisiteltaviini olevassa asiassa kiytén puuttuminen — vaikka se olisi néytetty
toteen — ei aseta kyseenalaiseksi sitd, milld tavoin kyseessi olevat palvelut
ymmérretiin. Kantajan véite on niin ollen hyldttava.

— Tavaramerkin mielikuvituksellisuuden puuttuminen

Kantaja arvioi, ettd tutkija on ottanut 3.7.2001 péivityssa kirjeessdén virheellisesti
huomioon tavaramerkin mielikuvituksellisuuden puuttumisen perusteena kantajan
rekisterdintihakemuksen hylkadmiselle.

Taltd osin ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin huomauttaa, ettd oikeuskdytén-
nén mukaan tavaramerkin erottamiskyvyn ei voida katsoa puuttuvan pelkéstian
siksi, ettd merkki ei ole kuvitteellinen (asia T-87/00, Bank fiir Arbeit und Wirtschaft
v. SMHV (EASYBANK), tuomio 5.4.2001, Kok. 2001, s. 1I-1259, 39 kohta) tai
vihaisessikain midrin mielikuvituksellinen (asia T-135/99, Taurus-Film v. SMHV
(Cine Action), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-379, 31 kohta ja asia T-136/99,
Taurus-Film v. SMHV (Cine Comedy), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. 1I-397,
31 kohta), silld yhteison tavaramerkin ei tarvitse vélttimittd olla luovan tyén tulos
eikd perustua omaperdiseen tai mielikuvitukselliseen tekijadn vaan siihen, ettd
tavaramerkki kykenee yksiloim#dn tavarat tai palvelut markkinoilla suhteessa
kilpailijoiden tarjoamiin samantyyppisiin tavaroihin tai palveluihin (edelld 65 koh-
dassa mainittu asia LITE, tuomion 30 kohta).

Nyt kisiteltivind olevassa asiassa riidanalaisesta paatoksestd ei kdy ilmi, ettd
valituslautakunta olisi erottamiskykyisyyttd ratkaistessaan perustanut arviointinsa
siihen, ettd tavaramerkin on oltava omaperiinen tai mielikuvituksellinen.
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Asetuksen N:0 40/94 63 artiklan mukaan ainoastaan valituslautakuntien paatoksista
voidaan nostaa kanne ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa. Tisti huoli-
matta kantaja perustaa viitteensd siihen, ettd tutkija on 3.7.2001 piivityssa
kirjeessddn ottanut huomioon omaperiisyyttd ja mielikuvituksellisuutta koskevat
seikat, joita ei kuitenkaan ole otettu huomioon riidanalaisessa paitéksessa.

Niin ollen — vaikka olisi katsottava, ettid tutkija on virheellisesti ottanut timén
arviointiperusteen huomioon paatoksessddn — tidmd viite on hylittivi, koska
riidanalaisessa paitoksessi ei ole tillaista mainintaa.

~— SMHV:n ja muiden viranomaisten aikaisemmat ratkaisut

Niiden kantajan viitteiden osalta, jotka koskevat SMHV:n aikaisempia péétoksid,
SMHV:n ja jisenvaltioiden viranomaisten rekisterdimié iskulauseita seki tavara-
merkin LIVE RICHLY hyviksymistd kolmansissa maissa, riittdé sen muistaminen,
ettd yhtddltd yhteison tavaramerkkilainsiédéntd muodostaa itsendisen jirjestelmin
(asia T-32/00, Messe Miinchen v. SMHYV (electronica), tuomio 5.12.2000, Kok. 2000,
s. 11-3829, 47 kohta) ja toisaalta, ettd valituslautakuntien p#itdsten lainmukaisuutta
on arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 40/94 perusteella, sellaisena kuin yhteisgjen
tuomioistuimet ovat sitd tulkinneet, eiké valituslautakuntien aiemman ratkaisukiy-
tinnodn pohjalta (edella 35 kohdassa mainittu asia BUDMEN, tuomion 61 kohta ja
asia T-106/00, Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002,
Kok. 2002, s. 11-723, 66 kohta).

Néin ollen kantajan viitteet, jotka koskevat SMHV:n aikaisempia pitoksii, muita
SMHV:n tai jasenvaltioiden viranomaisten rekisterdimia iskulauseita seki tavara-
merkin LIVE RICHLY rekisterdintid kolmansissa maissa, ovat vailla merkitysti, ja ne
on hyldttava.
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Oikeudenkiyntikulut

Asianosaisten lausumat

Kantaja arvioi, ettei riidanalaisesta paatoksestd voitu padtelld, ettd tavaramerkin
rekisterinnistd kieltaydyttiin ainoastaan rahatalouteen ja raha-asioihin liittyvien
palveluiden osalta. Kantajan mukaan vastaaja on vasta oikeudenkéyntimenettelyn
aikana myontinyt, etté tavaramerkki LIVE RICHLY voitaisiin rekisterdidd vakuutus-
ja kiinteistopalveluja varten. Néin ollen se katsoo, ettd vastaajan olisi velvoitettava
korvaamaan vihintiin kaksi kolmasosaa tdmén kanteen Kkisittelystd aiheutuneista
oikeudenkayntikuluista.

Vastaaja on istunnossa arvioinut, ettei sen ilmoituksilla, jotka koskivat tavaramerkin
rekisterdintid vakuutus- ja kiinteistdpalveluja varten, ole vaikutusta oikeudenkéynti-
kulujen jakoon.

Ensimmidisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjéirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hividi asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Liséksi tyjirjestyksen 87 artiklan 6 kohdan
mukaan ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin méérdd oikeudenkiyntikuluista
harkintansa mukaan, jos lausunnon antaminen asiassa raukeaa.
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wo Nyt kisiteltdvind olevassa asiassa vastaaja on vaatinut kantajan velvoittamista
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korvaamaan oikeudenkayntikulut. Kaikki kantajan kanneperusteet on hylitty lukuun
ottamatta perusteluvelvollisuuden laiminlyontid koskevaa kanneperustetta, jonka
osalta lausunnon antaminen raukeaa, kun otetaan huomioon kantajan esittimt
tdsmennykset riita-asian kohteen osalta (ks. edelld 50 kohta). Nimi kantajan
tésmennykset ovat kuitenkin seuranneet vastaajan ilmoituksia, jotka on esitetty
ensimmaistd kertaa oikeudenkiynnin aikana ja jotka koskevat haetun tavaramerkin
rekisterdintia vakuutus- ja kiinteistopalveluille, joiden osalta riidanalaisesta pétok-
sestd ei kdynyt riittdvalld tavalla ilmi, ettei rekisterdinnisti kieltaytyminen koskenut
niiti.

Tiss tilanteessa on madrittavd, ettd kantaja vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan
ja ettd sen on korvattava puolet vastaajan oikeudenkiyntikuluista.

Niilla perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(kolmas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylitidin,
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2) Kantaja vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan, ja se velvoitetaan
korvaamaan puolet vastaajan oikeudenkiyntikuluista.

3) Vastaaja vastaa omien oikeudenkiyntikulujensa puolikkaasta.

Jaeger Azjzi Cremona

Julistettiin Luxemburgissa 15 paivénd syyskuuta 2005.

H. Jung M. Jaeger

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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