TUOMIO 20.3.2002 — ASIA T-358/00

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (laajennettu toinen jaosto)

20 pdivdnd maaliskuuta 2002 *

Asiassa T-358/00,

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

kantajana,

vastaan

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

vastaajana,

jossa kantaja on nostanut kanteen sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (ta-
varamerkit ja mallit) kolmannen valituslautakunnan 12.9.2000 tekemistd pda-
toksestd (asia R 569/1999-3), joka koskee sanamerkin TRUCKCARD
rekister6intid yhteisén tavaramerkiksi,

* Qikeudenkiyntikieli: saksa.
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DAIMLERCHRYSLER V. SMHV (TRUCKCARD)

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (laajennettu toinen jaosto),

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

kirjaaja: H. Jung,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 24.11.2000 toi-
mitetun kanteen,

ottaen huomioon ensimmiiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 14.2.2001 toimi-
tetun vastineen,

ottaen huomioon 21.11.2001 pidetyssi istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Mercedes-Benz AG on hakenut 1.4.1996 yhteisén tavaramerkkii sisimarkki-
noiden harmonisointivirastolta (tavaramerkit ja mallit) (jiljempédnd virasto)
yhteisén tavaramerkistd 20 piivind joulukuuta 1993 annetun neuvoston ase-
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tuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin tdm3 asetus on
muutettuna, perusteella.

Tavaramerkki, jonka rekisterdintid on haettu, on sanamerkki TRUCKCARD.

Tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkin rekisterdintid on haettu, kuuluvat
tavaroiden ja palvelujen kansainvilisti luokitusta tavaramerkkien rekisterdimisti
varten koskevaan, 15 piivdnd kesikuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen
pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 36, 37, 38, 39 ja 42, sellaisena kuin timi
sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, ja luokat ovat seuraavat:

— luokka 9: ”Ohjelmia ja/tai tietoja, nimittiin ajoneuvotietoja ja/tai asiakas-
tietoja ja/tai korjaustietoja ja/tai huoltotietoja ja/tai ajoneuvojen
virheenmdiritystietoja ja/tai sopimustietoja ja/tai turvallisuuskoo-
deja sisdltdvit koneellisesti luettavat tietovilineet, erityisesti mag-
neettikortit ja/tai sirukortit ja/tai luottokortit; kiintedt ja
siirrettdvdt tietojenkisittelylaitteet; tietovilineille tallennetut
ohjelmat tiedon- ja/tai tekstin- ja/tai kuvankisittelyyn.”

— luokka 36: ”Moottoriajoneuvojen liisaus myés perdvaunullisina ja niiden
laskutus; moottoriajoneuvojen liisaus myos lisirakenteilla ja sen
tilitys; vara-ajoneuvojen liisaus ja sen tilitys; vakuutusten vili-
tys, myos oikeusturvavakuutusten; maksujen vilitys ja tilitys,
nimittdin tiemaksut, parkkimaksut, puhelinmaksut; julkisen
henkil6- ja tavaraliikenteen maksujen vilitys ja tilitys; rahoitus
ja myyntirahoitus sekd niiden vilitys; voima- ja polttoaine-
huollon tilinteko; huolto- ja takuupalveluiden tilinteko; moot-
toriajoneuvojen liisaus myos perdvaunullisina ja niiden laskutus;
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~— luokka 37:

— luokka 38:

— luokka 39:

DAIMLERCHRYSLER V. SMHV (TRUCKCARD)

ajoneuvojen tilinteko; luottokorttien ja/tai magneettikorttien
ja/tai sirukorttien antaminen; henkilékorttien antaminen tava-
roiden ja palvelujen, kuten huoltopalvelut ja/tai takuupalvelut
ja/tai bonusjarjestelmit ja/tai kannustusjirjestelmit ja/tai kier-
ratyspalvelut, kiyttdoikeuksiin ja/tai maksamiseen.”

”Voima- ja polttoainehuollon vilitys; huolto- ja takuupalveluiden
vilitys; ajoneuvojen huolto, erityisesti puhdistus, kunnossapito ja
korjaus, mukaan lukien kaikkien kiyttévalmiuteen tarvittavien
osien vaihtaminen.”

"Tietoliikennepalvelujen vilittiminen, nimittiin puhelupalvelut,
puheentallennuspalvelut, tiedotuspalvelut sekd navigaatio ja pai-
kannus, erityisesti ajoneuvojenpaikannus, etidiagnosointi, apu- ja
hatdpalvelut, korjauspalvelut, tekniset asiakaspalvelut; tietolii-
kennelaitteistoihin liittyvit palvelut, nimittdin puhelupalvelut,
puheentallennuspalvelut, tiedotuspalvelut seki navigaatio ja pai-
kannus, erityisesti ajoneuvojenpaikannus, etidiagnosointi, apu- ja
hatidpalvelut, huoltopalvelut, tekniset asiakaspalvelut,”

”Moottoriajoneuvojen vilitys ja/tai vuokraus myés perdvaunul-
lisina ja nididen palveluiden tilinteko; moottoriajoneuvojen vilitys
jaltai vuokraus my6s lisdrakenteilla ja ndiden palveluiden tilin-
teko; vara-ajoneuvojen vilitys ja/tai vuokraus ja niiden palve-
luiden tilinteko; parkkipaikkojen vilitys ja vuokraus ja niiden
palveluiden tilinteko; henkils- ja tavarakuljetuspalveluiden vali-
tys; liikenne- ja kuljetuslogistiikkaan liittyvien palvelujen vilitys,
nimittdin  henkilé- ja tavarakuljetusjirjestelmien suunnittelu;
ajoneuvojen hinaus.”

I - 2001



TUOMIO 20.3.2002 — ASIA T-358/00

— luokka 42: ”Tietokantapalvelut, nimittiin tietokannoista poimittujen tietojen
kerddminen, valmistelu, arkistointi, lajittelu, tallennus, haku,
tulostaminen, vilittiminen ja pdivittiminen, erityisesti asiakas-
tiedot, korjaustiedot, elektroniset huoltokirjat, ajoneuvotiedot,
virheenmaiiritystiedot, huoltotiedot, sopimustiedot ja turvalli-
suuskoodit; tietokantapalvelujen vilittiminen, nimittdin asiakas-
tiedot, korjaustiedot, elektroniset huoltokirjat, ajoneuvotiedot
mukaan lukien asiakastietojen, korjaustietojen, huoltotietojen ja
ajoneuvotietojen pdivitys; tietojenkisittelylaitteiden vuokraus ja
liisaus; kirjanpito- ja tilitysohjelmien laatiminen; vieraiden ravit-
seminen; hotelli- tai matkustajakotimajoitusten vilittiminen ja/tai
varaaminen.”

Hakemuksen asiakirjoihin liitettiin tammikuussa 1999 kantajan hyviksi tehty
hakemuksen luovuttamista koskeva asiakirja asetuksen N:o 40/94 17 ja
24 artiklan ja yhteisén tavaramerkisti annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 40/94 tdytintdonpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY)
N:0 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 31 sddnnon 8 kohdan mukaisesti.

Tutkija on hylinnyt 2.7.1999 tekemillddn padidtokselld hakemuksen asetuksen
N:o 40/94 38 artiklan nojalla, koska sanamerkki TRUCKCARD kuvaa kyseessi
olevia tavaroita ja palveluita ja on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c ja
b alakohdassa tarkoitetulla tavalla tdysin vailla erottamiskykya.

Kantaja on hakenut 2.9.1999 virastossa muutosta tutkijan pidatokseen asetuksen
N:o 40/94 59 artiklan nojalla.
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Kolmas valituslautakunta on hyldnnyt valituksen 12.9.2000 tekemilldsin pad-
tokselld (jaljempdnd riidanalainen pddtos) silld perusteella, ettd kyseessd oleva
sanamerkki kuuluu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja ¢ alakohdan
soveltamisalaan.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen piitdksen

— velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Virasto vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkdd kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.
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Oikeudellinen arviointi

Kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen eli asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan ¢ alakohdan ja 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheelliseen sovel-
tamiseen.

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

Asianosaisten viitteet ja niiden perustelut

Kantaja korostaa, ettd ehdottomien hylkdysperusteiden arvioimiseksi tavara-
merkki on tutkittava kokonaisuutena eli sellaisena kuin sitd on haettu. Vaikka
tdssd asiassa sanamerkki TRUCKCARD hajotettaisiin kahteen elementtiinsi,
kumpikaan elementti ei kantajan mukaan kuvaa kyseisii tavaroita tai palveluita.

Kantaja esittii, ettd vaikka truck-elementti on tavallinen englanninkielinen sana,
truck-sanalla voi olla hyvin erilaisia merkityksid sekd substantiivimuodossa
(vaihto, vaihtokauppa, yhteys, liikesuhde, vihannekset, rihkama, kannatuspyora,
kuorma-auto, tavarankuljetusvaunu, vaunu) ettd verbimuodossa (vaihtaa, mak-
saa luontoisetuina, neuvotella, lastata vaunut tai kuorma-autot kauppatavaroilla,
kuljettaa kuorma-autolla).

Kantaja esittdd lisidksi, ettd truck-elementtid kiytetddn sddnnollisesti mitd eri-
laisimmissa yhdistelmissd tavaramerkin yhteni elementtini, joten yleisé on tot-
tunut nikemddn timin elementin tavaramerkeissa.
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Kantaja vdittad lisaksi, ettd truck-elementti ei suoraan kuvaa kyseisii tavaroita ja
palveluita, koska se tuo korkeintaan mieleen sen, ettd viimeksi mainitulla on
jonkinlainen yhteys ajoneuvoihin.

Kantajan mukaan my0s card-elementti on yleisesti kiytetty englanninkielinen
sana, mutta sitdkin kdytetddn sddnnéllisesti mitd erilaisimmissa yhdistelmissi
tavaramerkin yhtend elementtini, joten yleisé on tottunut nikemidn tdméin
elementin tavaramerkeissi.

Kantaja viittdd vield, ettd card-elementti ei suoraan kuvaa kyseisid tavaroita tai
palveluita, koska se tuo korkeintaan mieleen sen, ettd kyse on littedstd, suora-
kulmaisesta paperi- tai muoviesineesti, jonka tehtivi kuitenkin on episelvi.

b

Kantaja korostaa, ettd sanamerkki TRUCKCARD, kun siti tarkastellaan koko-
naisuutena, on uudissana, jota ei l6ydy tavallisista yhteison kielelld olevista
sanakirjoista, englanti mukaan lukien, eiki se sellaisenaan ole yleiskielen eiké
tekniikan ammattisanaston sana.

Kantaja jatkaa, ettd kyseessd olevalla sanamerkilli ei ole selvii ja yksiselitteisti
merkitystd vaan se herdttdd epamadriisid ja abstrakteja mielikuvia, jotka liittyvit
paperiseen, pahviseen tai muoviseen esineeseen, joka on muodoltaan litted ja
suorakulmainen ja jolla on jonkinlainen yhteys ajoneuvoihin tai kuljetusvilinei-
siin.

Kyseessd olevien tavaroiden ja palveluiden ja sanamerkin TRUCKCARD, kun
sitd tarkastellaan kokonaisuutena, vilisestd yhteydesti kantaja viittda, ettd vas-
toin riidanalaisen paidtoksen 23 kohdassa ja sitd seuraavissa kohdissa esitettyi

I - 2005



20

21

22

23

TUOMIO 20.3.2002 — ASIA T-358/00

tdmd sanamerkki ei muodosta niiden tavaroiden ja palveluiden lajia, kiyttétar-
koitusta tai laatua riittivin konkreettisesti kuvailevaa merkint4a.

Kantaja korostaa, ettd ehdottomia hylkiysperusteita rajaa tarve pitid merkki
vapaana. Kantajan mukaan kuvailevat merkit voidaan niin ollen sulkea rekis-
terdinnin ulkopuolelle ainoastaan, jos niiden monopolisointi on esteeni kol-
mansien, erityisesti kilpailijoiden, oikeutetulle tarpeelle saada vapaasti kiyttii
merkkejd. Téssd asiassa kyseessd olevaan sanaan ei kohdistu vapaana pitimisen
tarvetta, koska sitd ei kdytetd kyseisten tavaroiden ja palveluiden kuvailemiseen
eikd se ole tarpeellinen tdtd tarkoitusta varten. Kantajan mukaan vapaana piti-
misen tarvetta ei voida perustaa timdn sanamerkin heridttimien epimiiriisten
mielleyhtymien varaan.

Kantajan mukaan siind tapauksessa, ettd tavaramerkki TRUCKCARD rekiste-
roidéddn, kantaja ei voi estdd truck- ja card-elementtien kiyttdd, jos niitd kiyte-
tddn erillddn tai toisissa yhdistelmissd, koska tavaramerkki saa suojaa ainoastaan
siind muodossa kuin sitd on haettu.

Kantaja korostaa lopuksi, ettd oikeudenkdynnin kohteena olevan tavaramerkin
rekisterdinti on sopusoinnussa valituslautakunnan piidtéskiytinnén kanssa.
Kantaja vetoaa tiltd osin valituslautakunnan tekemiin p#itoksiin, joilla se on
hyviksynyt rekisteroitiviksi seuraavat sanamerkit: NETMEETING, CareService,
Schiilerhilfe, GLOBAL CARE, MEGATOURS, SAFETYTECH, STEAM TER-
MINAL, ProBank, FIXIT, TOP-LOK, helpLine, HYPERLITE, Tensiontech,
SAFEJAW, SURESEAL, FOILGUARD, OMNICARE, ZONEMESSAGE, BID-
WATCH, Oilgear ja TELESCAN.

Virasto kiistdd kantajan viitteet ja katsoo, ettd kyseiset, luokkaan 9 kuuluvat
tavarat “kuvaavat suoraan tillaisen tietovilineend kiytettdvin TRUCKCARDIin
tarkoitusta”. Luokkiin 36—39 ja 42 kuuluvien palveluiden osalta virasto katsoo,
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ettd “ne kuvaavat tdllaisen TRUCKCARDin kiyttdalaa ja sen kiyttéd ajo-
neuvojen tai ajoneuvon omistajan tietovilineend seki ilman kéteistd rahaa toi-
mivana maksuvilineend”. Virasto korostaa tdltd osin, ettd kuvailevuutta taytyy
harkita sen kehityksen yhteydessi, joka liittyy luottokortteihin, pankkikortteihin,
puhelinkortteihin ja lukuisiin samankaltaisiin magneettikortteihin, jotka takaavat
pddsyn palveluihin ja joiden avulla voidaan suorittaa sidhkéisia tilisiirtoja ilman
kiteistd rahaa. Virasto katsoo, ettd kyseessd oleva sanamerkki ei ole epamai-
rdinen tai pelkdstdén vihjaileva, vaan se ilmaisee vilittdmasti laatua ja kiytto-
tarkoitusta, eiki sisdlld tdmén lisdksi mitdin muita elementtejd.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan tavaramerkkeji,
”jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeisti tai merkinnéistd, joita
voidaan elinkeinotoiminnassa kiyttdd osoittamaan tavaroiden tai palvelujen
lajia, laatua, mairid, kiyttétarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd alkuperii,
tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita
tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia”, ei rekisteridd. Asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 2 kohdassa sdddetddn lisiksi, ettd “edelld 1 kohtaa sovelletaan, vaikka
rekisterdinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisod”.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c¢ alakohdassa estetidin se, etti
ainoastaan yksi yritys saisi rekisteréinnin perusteella kiyttdd tavaramerkkindin
tillaisia merkkejd tai ilmauksia. Talld sddnnékselld pyritddn siis sithen yleisen
edun mukaiseen tavoitteeseen, ettd tillaisia merkkeja tai ilmauksia on jokaisen
saatava vapaasti kayttdd (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97,
Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok. 1999, s. 1-2779, 25 kohta).

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdassa tarkoitetaan niin ollen
sellaisia merkkejd ja merkintj, joita voidaan kohdeyleisén nikékulmasta kat-
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sottuna normaalisti kidyttid joko suoraan tai mainitsemalla tavaran tai palvelun
oleellinen ominaisuus kuvailtaessa rekisterdintihakemuksen kohteena olevaa
tavaraa tai palvelua (asia C-383/99 P, Procter & Gamble v. SMHV, tuomio
20.9.2001, Kok. 2001 s. I-6251, 39 kohta). Merkin kuvailevuutta on siis ar-
vioitava yhtddltd yhdessd kyseisten tavaroiden tai palveluiden kanssa ja toisaalta
sen suhteen, miten mddritty kohdeyleis6 ymmairtiid merkin.

Téssd asiassa valituslautakunta on riidanalaisen pdidtéksen 26 kohdassa toden-
nut, ettd kyseiset tavarat ja palvelut on suunnattu suurelle yleisolle, joka muo-
dostuu rekka-autojen kuljettajista ja haltijoista, eikd kantaja ole kiistinyt tdta.
On kuitenkin syytd todeta, ettd keskivertokuluttajien oletetaan olevan tavan-
omaiseen tapaan valistuneita ja kohtuullisen tarkkaavaisia ja huolellisia (ks.
vastaavasti asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999,
Kok. 1999, s. 1-3819, 26 kohta ja asia T-359/99, DKV v. SMHV (EuroHealth),
tuomio 7.6.2001, Kok. 2001, s. II-1645, 27 kohta). Koska kyseessi oleva sana-
merkki muodostuu englanninkielisisti sanoista, kohdeyleisona tdssd tapauksessa
on englantia puhuva yleiso.

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

Niin ollen, kuten virasto on oikeutetusti todennut, asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan c alakohdan soveltamiseksi on ainoastaan tutkittava kyseisen sana-
merkin merkityksen pohjalta sitd, onko kohdeyleis6n nikokulmasta katsottaessa
merkin ja rekisterdintihakemuksen kohteena olevien tavara- tai palvelulajien
vililld riittdvidn suora ja konkreettinen suhde.
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Ensiksi on syytd esittdd, ettd sanamerkki TRUCKCARD on muodostettu
yhdyssanan perusosan substantiivista (card) ja mdiriteosan substantiivista
(truck). Rakenteeltaan tdmé sanamerkki ei ole epétavallinen. Se ei poikkea eng-
lannin kielen sananmuodostussddnnoists, silld se on muodostettu kieliopillisesti
oikein.

Riidanalaisen pditoksen 19 ja 22 kohdasta seki viraston vastineessaan antamista
selityksistéd ilmenee, ettd viraston mielestd sanamerkki TRUCKCARD tarkoittaa
“rekka-autokorttia” tai “korttia rekka-autoille”. Tiltd osin silld kantajan véit-
teelld, jonka mukaan kyseisen sanamerkin merkitys ei ole selvi ja mairitelty, ei
ole merkitystd. Kun nimittdin otetaan huomioon ne tavarat ja palvelut, joita
varten rekisterdintid on haettu, valituslautakunnan huomio sanamerkin merki-
tyksestd osoittautuu oikeaksi. Jotta merkin voidaan katsoa kuuluvan asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan, on kuitenkin syyti
muistaa, ettd riittdd, jos ainakin yksi sanamerkin mahdollisista merkityksisti
kuvailee kyseisten tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksia.

Sanamerkin TRUCKCARD ja kyseisten tavaroiden ja palveluiden vilisestd suh-
teesta valituslautakunta on todennut riidanalaisen paztoksen 23 ja 24 kohdassa,
ettd sanamerkki kuvailee tavaroiden ja palveluiden laatua ja kayttotarkoitusta.

Ensinndkin on todettava, ettd sanamerkkii TRUCKCARD, kun siti tarkastellaan
kokonaisuutena, voidaan kiyttdd osoittamaan luokkaan 9 kuuluvien seuraavien
tavaroiden “ohjelmia ja/tai tietoja, nimittdin ajoneuvotietoja ja/tai asiakastietoja
ja/tai korjaustietoja ja/tai huoltotietoja ja/tai ajoneuvojen virheenmiiritystietoja
ja/tai sopimustietoja ja/tai turvallisuuskoodeja sisiltivien koneellisesti luettavien
tietovilineiden, erityisesti magneettikorttien ja/tai sirukorttien ja/tai luottokort-
tien” sekd lajia ettd laatua. Ndma tavarathan ovat tyypillisesti kortin muotoisia.
Lisdksi sen seikan, ettd kyse on rekka-autoista, on katsottava olevan osa niiden
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tavaroiden laatua, jonka kohdeyleisé ottaa mahdollisesti huomioon, kun se tekee
valintaansa, ja niin ollen tim3 seikka muodostaa yhden oleellisen ominaisuuden.
Kohdeyleison nikékulmasta katsottuna sanamerkin TRUCKCARD ja niiden
tavaroiden vililld on siis riittdvin suora ja konkreettinen suhde.

Sanamerkkid TRUCKCARD voidaan samoin kiyttd4d osoittamaan luokkaan 36
kuuluvien palveluiden ”luottokorttien ja/tai magneettikorttien ja/tai sirukorttien
antaminen; henkilékorttien antaminen tavaroiden ja palvelujen, kuten huolto-
palvelut ja/tai takuupalvelut ja/tai bonusjirjestelmiit ja/tai kannustusjirjestelmit
ja/tai kierrityspalvelut, kiyttdoikeuksiin ja/tai maksamiseen” laatua. Nimi
palvelut liittyvit itse asiassa korttien markkinointiin. Toisaalta, vaikka nim3
palvelut voidaan yhtd lailla yhdistdd myds sellaisiin kortteihin, jotka eivit liity
rekka-autoihin, ja sanamerkki TRUCKCARD ei niin ollen kuvaile kaikkia
kyseisen tyyppisid palveluita, on syytd huomata, ettd kantaja on hakenut kyseisen
sanamerkin rekisterdintid yleisesti kaikkia nditd palveluita varten tekemitti eroa
eri palveluiden vililld. On siis syytd katsoa, ettd valituslautakunta on ratkaissut
asian asianmukaisesti siltd osin kuin sen pdidtos koski niditd palvelulajeja koko-
naisuudessaan (katso vastaavasti edelli mainittu asia EuroHealth, tuomion

33 kohta).

Toiseksi on syytd tutkia, kuvaileeko sanamerkki TRUCKCARD seuraavia pal-
veluita:

— ”Moottoriajoneuvojen liisaus my0ds perdvaunullisina ja niiden laskutus;
moottoriajoneuvojen liisaus my6s lisirakenteilla ja sen tilitys; vara-
ajoneuvojen liisaus ja sen tilitys; vakuutusten vilitys, myos oikeusturvava-
kuutusten; maksujen vilitys ja tilitys, nimittdin tiemaksut, parkkimaksut;
julkisen henkils- ja tavaraliikenteen maksujen vilitys ja tilitys; rahoitus ja
voima- ja polttoainehuollon tilinteko; moottoriajoneuvojen liisaus myos
perdvaunullisina ja niiden laskutus; ajoneuvojen tilinteko”, jotka kuuluvat
luokkaan 36.
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— ”Voima- ja polttoainehuollon vilitys; ajoneuvojen huolto, erityisesti puh-
distus, kunnossapito ja korjaus, mukaan lukien kaikkien kiyttovalmiuteen
tarvittavien osien vaihtaminen”, jotka kuuluvat luokkaan 37.

— ”Tietoliikennepalvelujen vilittdminen, nimittiin navigaatio ja paikannus,
erityisesti ajoneuvojenpaikannus, etiddiagnosointi, apu- ja hitipalvelut, kor-
jauspalvelut, tekniset asiakaspalvelut; tietoliikennelaitteistoihin liittyvit pal-
velut, nimittdin navigaatio ja paikannus, erityisesti ajoneuvojenpaikannus,
etidiagnosointi, apu- ja hdtdpalvelut, huoltopalvelut, tekniset asiakaspalve-
lut”, jotka kuuluvat luokkaan 38.

— ”Moottoriajoneuvojen vilitys ja/tai vuokraus myds perdvaunullisina ja nii-
den palveluiden tilinteko; moottoriajoneuvojen vilitys ja/tai vuokraus myos
lisirakenteilla ja ndiden palveluiden tilinteko; vara-ajoneuvojen vilitys ja/tai
vuokraus ja ndiden palveluiden tilinteko; parkkipaikkojen vilitys ja vuok-
raus; henkilé- ja tavarakuljetuspalveluiden vilitys; liikenne- ja kuljetuslo-
gistikkaan  liittyvien  palvelujen  vilitys, nimittdin ~ henkils- ja
tavarakuljetusjédrjestelmien suunnittelu; ajoneuvojen hinaus”, jotka kuuluvat
luokkaan 39.

— “Tietokantapalvelut, nimittdin tietokannoista poimittujen tietojen kerdé-
minen, valmistelu, arkistointi, lajittelu, tallennus, haku, tulostaminen, vilit-
tdminen ja pdivittdminen, erityisesti asiakastiedot, korjaustiedot, elektroniset
huoltokirjat, ajoneuvotiedot, virheenmidritystiedot, huoltotiedot, sopimus-
tiedot ja turvallisuuskoodit; tietokantapalvelujen vilittdminen, nimittdin
asiakastiedot, korjaustiedot, elektroniset huoltokirjat, ajoneuvotiedot
mukaan lukien asiakastietojen, korjaustietojen, huoltotietojen ja ajo-
neuvotietojen paivitys”, jotka kuuluvat luokkaan 42.

36 Tdmidn tuomion edellisessi kohdassa mainituista palveluista on todettava, etti
niilld palveluilla on vilitén yhteys rekka-auton toiminnan ja kiytén kanssa. Se,
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ettd rekka-autoon liittyvit palvelut ovat saatavilla ja maksettavissa kortilla, on
osa niiden palveluiden laatua, jonka kohdeyleis6 ottaa huomioon, kun se tekee
valintaansa.

Ei tosin ole mahdotonta, ettd timin tuomion 34 kohdassa mainittuihin palve-
luihin kuuluisi my6s sellaisia palveluita, joilla ei ole mitdin yhteytti rekka-auton
toiminnan ja kdyt6n kanssa ja/tai joita suoritettaisiin edellyttimittdi kortin
kayttdd, ja ndin ollen sanamerkki TRUCKCARD ei kuvaile kaikkia timidntyyp-
pisid palveluita. On kuitenkin syytd huomata, ettid kantaja on hakenut kyseisen
sanamerkin rekisterdintid yleisesti kaikkia nditd palveluita varten tekemaitti eroa
eri palveluiden vililli. Niin ollen on syytd katsoa, etti valituslautakunta on
ratkaissut asian asianmukaisesti siltd osin kuin sen piditds koski nditd palvelu-
lajeja kokonaisuudessaan (katso vastaavasti edelldi mainittu asia EuroHealth,
tuomion 33 kohta).

Niin ollen kohdeyleisén nidkokulmasta katsottaessa sanamerkin TRUCKCARD
ja timin tuomion 35 kohdassa mainittujen palvelujen vililld on riittdvdn suora ja
konkreettinen suhde.

Kantajan viitteisti, jotka koskevat sitd, ettd valituslautakunta on pdidtoksissdin
hyviksynyt rekisteroitdviksi muita tavaramerkkejd, on huomattava, etti aikai-
semmassa padtoksessd esiintyvit tosiseikkoja koskevat tai oikeudelliset perusteet
voivat tukea asetuksen N:o 40/94 jonkin sddnnoksen virheellisti soveltamista
koskevaa kanneperustetta. On kuitenkin todettava, ettd tissd asiassa kantaja ei
ole vedonnut mainitsemissaan toisia tavaramerkkeji koskevissa pddtoksissd sel-
laisten perusteiden olemassaoloon, jotka asettaisivat kyseenalaiseksi edelld mai-
nitun harkinnan. Virasto on lisiksi huomauttanut oikeutetusti, ettd yhdessidkiin
niisti tavaramerkeistd, joita koskeviin piditoksiin kantaja on vedonnut, ei ole
yhteisid elementtejd sanamerkin TRUCKCARD kanssa.
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Téstd seuraa, ettd sanamerkkid TRUCKCARD voidaan kohdeyleisén nikoékul-
masta katsottuna kiyttdd osoittamaan timidn tuomion 33—35 kohdassa mai-
nittujen tavaroiden ja palveluiden oleellisia ominaisuuksia asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Kolmanneksi sanamerkkida TRUCKCARD ei sen sijaan voida kiyttid osoitta-
maan luokkaan 9 kuuluvien tavaroiden kiinteit ja siirrettdvit tietojenkdsitte-
lylaitteet; tietovilineille tallennetut ohjelmat tiedon- ja/tai tekstin- ja/tai
kuvankisittelyyn” laatua. Vaikka oletetaan, ettd nditd tavaroita voidaan kiyttii
sellaisessa yhteydessd, jossa yht lailla kiytetddn rekka-autoihin liittyvid korttia,
tdman tosiseikan perusteella ei kuitenkaan voida tehdi sellaista paatelmas, ettd
sanamerkkiia TRUCKCARD voidaan kiyttid osoittamaan ylli mainittujen
tavaroiden kiyttotarkoitusta. Tillainen kiyttd on korkeintaan yksi tavaroiden
lukuisista kédyttoaloista, mutta ei tavaroiden tekninen toiminto. Niin ollen ei
voida sanoa, ettd kyseistd sanamerkkii voidaan kiyttdd osoittamaan niiden
tavaroiden jonkinlaista muuta oleellista ominaisuutta.

Neljanneksi on syytd tutkia, kuvaileeko sanamerkki TRUCKCARD seuraavia
palveluja:

— ”maksujen vilitys ja tilitys, nimittdin puhelinmaksut; rahoitus ja myyntira-
hoitus sekd niiden vilitys; huolto- ja takuupalveluiden tilinteko”, jotka
kuuluvat luokkaan 36

— “huolto- ja takuupalveluiden vilitys”, joka kuuluu luokkaan 37
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— “tietoliikennepalvelujen vilittiminen, nimittdin puhelupalvelut, puheental-
lennuspalvelut, tiedotuspalvelut; tietoliikennelaitteistoihin liittyvit palvelut,
nimittdin puhelupalvelut, puheentallennuspalvelut, tiedotuspalvelut”, jotka
kuuluvat luokkaan 38

— tietojenkisittelylaitteiden vuokraus ja liisaus; kirjanpito- ja tilitysohjelmien
laatiminen; vieraiden ravitseminen; hotelli- tai matkustajakotimajoitusten
vilittdminen ja/tai varaaminen”, jotka kuuluvat luokkaan 42.

Niiden palveluiden osalta ei ole ilmennyt, ettd niilld olisi viliton yhteys rekka-
auton toiminnan ja kdyton kanssa. Vaikka oletetaan, etti nidmi palvelut ovat
saatavilla ja maksettavissa kortilla ja ettd timi seikka olisi osa nididen palvelui-
den laatua, jonka kohdeyleiso ottaa valintaa tehdessdan huomioon, ei sen seikan,
ettd timd kortti liittyy rekka-autoon, voida katsoa muodostavan sellaista lisi-
elementtid, joka vaikuttaisi tdhdn valintaan. Useasta elementisti muodostuvan
merkin kuvailevuutta on syytd arvioida ottamalla huomioon kaikki nidmi ele-
mentit eikd vain yhtd niistd. Kun otetaan huomioon kaikki sanamerkin
TRUCKCARD elementit ja kun sitd tarkastellaan kokonaisuutena, ei sitd nidin
ollen voida kiyttdd osoittamaan nididen palveluiden laatua.

Ei ole mahdotonta, ettd erityisesti palvelut “huolto- ja takuupalveluiden tilinte-
ko” ja "huolto- ja takuupalveluiden vilitys” voisivat sisiltid myos sellaisia pal-
veluita, joilla on yhteys rekka-auton toiminnan ja kdyton kanssa ja joiden
suorittamiseksi edellytettdisiin kortin kdyttdd. Vaikka timin tilanteen osalta
oletettaisiinkin, ettd sanamerkki TRUCKCARD kuvailee osaa niistéd palveluista,
on syytd panna merkille, kun niiden palvelulajien laajuus otetaan huomioon, ettd
kyse on joka tapauksessa ainoastaan vihidpatoisestd osasta nditd palveluita. Nain
ollen timin tuomion 37 kohdassa siteerattua oikeuskdytdnt6d ei voida soveltaa
tdllaiseen tapaukseen.
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Muutoinkaan ei ole ilmennyt, ettd sanamerkkiia TRUCKCARD voitaisiin kiyttii
osoittamaan joko timéin tuomion 42 kohdassa mainittujen palvelujen kiytts-
tarkoitusta tai niiden jotakin muuta oleellista ominaisuutta.

Valituslautakunta on katsonut riidanalaisen padtdksen 24 kohdassa, ettd luok-
kaan 38 ja 42 kuuluvat palvelut, kuten tietoliikennepalvelut tai viliaikainen
majoittaminen, ovat sellaisia palveluita, joiden liitinniisyys niyttid ilmeiselti,
kun niitd verrataan niihin palveluihin, joilla on vilitén yhteys rekka-auton toi-
minnan ja kdyton kanssa. Virasto on vastaavasti esittéinyt vastineessaan ja suul-
lisessa kasittelyssd, ettd kantajan lausunnoista ilmenee se, etti kantaja markkinoi
tai yrittdd markkinoida tdmin tuomion 42 kohdassa mainittuja palveluita
monitahoisen jdrjestelmin puitteissa. Téssd jdrjestelmissd, johon kuuluu tdmén
tuomion 41 kohdassa mainittujen tavaroiden kiyttéd, kantaja tarjoaa valmista-
miensa ajoneuvojen ostajille korttia, jonka avulla ostajat pystyvit kiyttiméiin
palveluita, joihin kuuluvat timén tuomion 42 kohdassa mainittujen palvelujen
lisaksi myds tdmén tuomion 35 kohdassa mainitut palvelut. Niin ollen virasto on
katsonut, ettd sanamerkin TRUCKCARD kuvailevuutta tulee arvioida edelli
tarkastellun kantajan markkinointisuunnitelman valossa yhdessid kaikkien
rekisterdintihakemuksessa mainittujen tavara- ja palvelulajien kanssa.

On kuitenkin syytd panna merkille, ettd merkin kuvailevuutta tulee — piin-
vastoin kuin virasto viittdd — arvioida yksil6llisesti suhteessa kuhunkin rekis-
ter6intihakemuksessa olevaan tavara- ja/tai palvelulajiin. Merkin kuvailevuuden
arvioimiseksi suhteessa médrittyyn tavara- ja/tai palvelulajiin ei ole tarpeellista
tietdd sitd, onko tavaramerkin hakijalla aikomus toteuttaa tai toteuttaako hiin
tiettyd markkinointisuunnitelmaa, johon sisiltyy paitsi timintyyppisid tavaroita
ja/tai palveluita myds muunlaisia tavaroita ja/tai palveluita. Markkinointisuun-
nitelman olemassaolo on yhteisén tavaramerkin tuottaman oikeuden kannalta
ulkoinen tekijd. Sitd paitsi markkinointisuunnitelmat voivat muuttua kyseisen
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yrityksen valinnan mukaan sen jilkeen, kun merkki on rekisterdity yhteisén
tavaramerkiksi, eikd niilld niin ollen voi olla minkiinlaista vaikutusta merkin
rekisterditdvyyden arviointiin.

Niin ollen kohdeyleisén nikokulmasta katsottaessa sanamerkkii TRUCKCARD
ei voida kdyttdd osoittamaan timin tuomion 41 ja 42 kohdassa mainittujen
tavaroiden ja palveluiden oleellisia ominaisuuksia asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan ¢ alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Edelld esitetyn johdosta on todettava, etti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan ¢ alakohdan virheellisti soveltamista koskeva kanneperuste on
hyviksyttdva siltd osin kuin se koskee timin tuomion 41 ja 42 kohdassa mai-
nittuja tavara- ja palvelulajeja ja hylittava siltd osin kuin se koskee timin tuo-
mion 33—35 kohdassa mainittuja tavara- ja palvelulajeja.

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

Asianosaisten vaatimukset ja niiden perustelut

Kantaja viittdd, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
sanamuodosta ”tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky” johtuu, ettd merkin
rekister6imiseksi tavaramerkiksi riittdd, jos merkki on edes vihiisessd mairin
erottamiskykyinen, ja ndin ollen erottamiskyvyn arvioimisessa on kiellettyd
kéyttdd lilan tiukkaa ldhestymistapaa.
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Kantaja korostaa, ettd kyseinen sanamerkki on uudissana, jolla ei ole selvid
merkitystd, ja ettd siind on luovuutta osoittava elementti seki lisiksi vidhim-
mdismddrd mielikuvituksellisuutta, minki johdosta sanamerkissi on vaadittava
vihimmiismadrd erottamiskykya.

Kantaja vetoaa lisidksi valituslautakunnan tekemiin péadtoksiin, joilla se on
hyviksynyt rekisterditidviksi muita tavaramerkkeji (ks. edelli timin tuomion
22 kohta).

Koska sanamerkki TRUCKCARD muodostuu yksinomaan kyseisid tavaroita ja
palveluita kuvailevista merkinnéisté ja koska siihen ei sisilly muita elementteji,
joiden johdosta sanamerkin avulla kyettiisiin yleisesti erottamaan kantajan
tavarat muiden elinkeinonharjoittajien tavaroista, sanamerkilta puuttuu viraston
mukaan erottamiskyky. Virasto viitti, ettd kohdeyleisoni olevat kuluttajat eivit
ymmirrd kyseistd sanamerkkid siten, ettd se viittaisi tiettyyn elinkeinonharjoit-
tajaan, vaan siten, ettd silli viitataan yleisesti rekka-autokorttiin (tai korttiin
rekka-autoille), joka on varustettu tietyilli toiminnoilla, jotka mahdollistavat
palvelujen kayttimisen.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan *tavaramerkkeji,
joilta puuttuu erottamiskyky”, ei rekisterdida. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
2 kohdassa sdddetdin lisiksi, ettd “edelld 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekiste-
réinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisod”.
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Merkin erottamiskykyd on arvioitava toisaalta suhteessa niihin tavaroihin ja
palveluihin, joita varten rekisterdintii on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen,
miten asianomainen kohdeyleisé kisittdid merkin.

Siltd osin kuin sanamerkin TRUCKCARD on katsottu kuvailevan riidanalaisessa
péditoksessi tarkoitettuja palveluita ja tavaroita, jotka on mainittu timin tuo-
mion 40 kohdassa, on syytd muistaa, ettd vakiintuneen oikeuskdytinnén mukaan
merkkid ei voida rekisterdidd yhteison tavaramerkiksi, jos yksikin ehdottomista
hylkdysperusteista soveltuu merkkiin (ks. asia T-345/99, Harbinger v. SMHV
(TRUSTEDLINK), tuomio 26.10.2000, Kok. 2000, s. II-3525, 31 kohta; asia
T-360/99, Community Concepts v. SMHYV (Investorworld), tuomio 26.10.2000,
Kok. 2000, s. I1-3545, 26 kohta ja asia T-24/00, Sunrider v. SMHV (VITALITE),
tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. 11-449, 28 kohta). Niin ollen timi kannepe-
ruste on tdltd osin tehoton.

Sitd vastoin on syytd tutkia kanneperuste siltd osin kuin riidanalainen piitos
koskee timin tuomion 41 ja 42 kohdassa mainittuja tavara- ja palvelulajeja.

Kuten riidanalaisen piditoksen 28 kohdasta ilmenee, valituslautakunta on kat-
sonut, ettd kyseessd olevalta tavaramerkiltd ”puuttuu vaadittava vihimmainen
erottamiskyky, koska kohdeyleist kisittdd sen viittaavan ainoastaan palvelujen
sisdltéon tai tavaroiden kiyttotarkoitukseen”. Valituslautakunta on niin ollen
pddtynyt sithen, ettdi sanamerkiltd puuttuu erottamiskyky sen kuvailevuuden
johdosta. Timin tuomion 48 kohdassa on kuitenkin katsottu timén tuomion 41
ja 42 kohdassa mainittujen tavara- ja palvelulajien osalta, ettd sanamerkin
TRUCKCARD rekisterdintid ei voida eviti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan ¢ alakohdan perusteella. Siksi valituslautakunnan esittimit asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa koskevat asiaperustelut on hyléttivi,
koska ne perustuvat edelld todettuun virheeseen.
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Lisiksi on todettava, ettd riidanalaisesta piitoksestd, viraston kirjelmistd tai
viraston suullisessa kisittelyssi esittimistd lausunnoista ei ilmene mitddn sel-
laista, minkid perusteella voitaisiin todeta, ettd sanamerkilti TRUCKCARD
puuttuu erottamiskyky niihin tavaroihin ja palveluihin nihden, jotka on mainittu
tdmin tuomion 41 ja 42 kohdassa.

Niin ollen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellisti
soveltamista koskeva kanneperuste on siis hyviksyttivi siltd osin kuin se koskee
timédn tuomion 41 ja 42 kohdassa mainitun tyyppisid tavaroita ja palveluita ja
hyldttava siltd osin kuin se koskee tdmén tuomion 33—35 kohdassa mainittuja
muuntyyppisid tavaroita ja palveluita.

Edelld esitetyn perusteella on syytd hyviksyd kanne siltd osin kuin se koskee
tdimén tuomion 41 ja 42 kohdassa mainittuja tavara- ja palvelulajeja ja hyliti
kanne muilta osin.

Oikeudenkaiyntikulut

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen tyéjirjestyksen 87 artiklan 3 kohdassa
méaratdén, ettd jos asiassa osa vaatimuksista ratkaistaan toisen asianosaisen ja
osa toisen asianosaisen hyviksi, ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin voi
mddridtd oikeudenkédyntikulut jaettaviksi asianosaisten kesken. Koska nyt kiisi-
teltdvdnd olevassa asiassa kantajan vaatimukset on hyviksyity vain tiettyjen
tavaroiden osalta, on syytd pdittdd, ettd kantaja vastaa omista oikeuden-
kdyntikuluistaan ja velvoitetaan lisiksi korvaamaan puolet viraston oikeuden-
kdyntikuluista.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(laajennettu toinen jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) kolmannen
valituslautakunnan 12.9.2000 tekemd pdatos (asia R 569/1999-3) kumotaan
siltd osin kuin se koskee seuraavia tavara- ja palvelulajeja:

— “kiintedt ja siirrettdvit tietojenkisittelylaitteet; tietovilineille tallennetut
ohjelmat tiedon- ja/tai tekstin- ja/tai kuvankaisittelyyn”, jotka kuuluvat
luokkaan 9

— ”maksujen vilitys ja tilitys, nimittdin puhelinmaksut; rahoitus ja myynti-
rahoitus seka niiden vilitys; huolto- ja takuupalveluiden tilinteko”, jotka
kuuluvat luokkaan 36

— "huolto- ja takuupalveluiden vilitys”, joka kuuluu luokkaan 37
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— "tietoliikennepalvelujen vilittdminen, nimittdin puhelupalvelut, puhcen-
tallennuspalvelut, tiedotuspalvelut; tictoliikennelaitteistoihin  liittyvit

palvelut, nimittdin puhelupalvelut, puheentallennuspalvelut, tiedotuspal-
velut”, jotka kuuluvat luokkaan 38;

— "tietojenkdsittelylaitteiden vuokraus ja liisaus; kirjanpito- ja tilitys-
ohjelmien laatiminen; vieraiden ravitseminen; hotelli- tai matkustajakoti-
majoitusten vilittdminen ja/tai varaaminen”, jotka kuuluvat luokkaan 42.

2) Kanne hylatdan muilta osin.

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

Moura Ramos Tiili Pirrung

Mengozzi Meij
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