BIOID v. SMHV (BIOID)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

S pdividnid joulukuuta 2002 *

Asiassa T-91/01,

BioID AG, kotipaikka Berliini (Saksa), konkurssissa, edustajanaan asianajaja
A. Nordemann,

kantajana,

vastaan

sisdamarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asia-
miehinddn S. Bonne ja G. Schneider,

vastaajana,

* Oikeudenkiyntikicli: saksa.
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jossa kantaja on nostanut kanteen sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (ta-
varamerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 20.2.2001 tekemisti paitoksesti
(asia R 538/1999-2), joka koskee kirjainsanan BiolD sisiltivin kuviomerkin
rekisterdintis,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

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

kirjaaja: J. Plingers,

ottaen huomioon kirjallisessa kisittelyssi ja 11.7.2002 pidetyssd istunnossa esi-
tetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Kantaja, toimien aikaisemmalla toiminimelliin D.C.S. Dialog Communication
Systems AG, on tehnyt 8.7.1998 yhteistn tavaramerkistid 20 piivini joulukuuta
1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1)
nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna, sisimarkkinoiden harmonisointiviras-
tolle (tavaramerkit ja mallit) (jaljempini virasto) hakemuksen yhteisén tavara-
merkin rekisterdimiseksi. Hakenut on saapunut virastoon 10.7.1998.
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2 Tavaramerkki, jonka rekisterdintii on haettu, on seuraava merkki:

3 Tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkin rekisterdintii on haettu, kuuluvat
tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd
varten koskevaan, 15 piivind kesikuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen
pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 38 ja 42, sellaisena kuin timi sopimus on
tarkistettuna ja muutettuna. Tavaramerkkihakemuksessa nimi tavarat ja pal-
velut on kuvattu seuraavasti:

— luokka 9: "Tietokoneohjelmistot, tietokonelaitteet ja niiden osat, optiset,
akustiset ja elektroniset laitteet ja niiden osat, kaikki edelld mainitut tavarat
erityisesti kdyttGoikeuksien valvontaan ja siihen liittyen, tietokoneiden vili-
seen viestintddn sekd tietokoneavusteiseen, yhteen tai useampaan biometri-
seen erityistuntomerkkiin perustuvaan eldvien olentojen tunnistamiseen tai
varmennukseen.”

— luokka 38: "Tietoliikennepalvelut; turvallisuuspalvelut, jotka liittyvit tieto-
koneviestintdédn, tietokantojen kiyttéoikeuksiin, elektroniseen maksulii-
kenteeseen, kiyttooikeuksien tarkistukseen seki tietokoneavusteiseen, yhteen
tai useampaan biometriseen erityistuntomerkkiin perustuvaan eldvien olen-
tojen tunnistamiseen tai varmennukseen.”
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— luokka 42: ”Ohjelmistojen kiyttémahdollisuuksien tarjoaminen Internetin ja
muiden tietoverkkojen vilitykselld, tietokoneohjelmien online-huolto, tieto-
koneohjelmointi, kaikki edelld mainitut palvelut erityisesti kdyttéoikeuksien
valvontaan ja siihen liittyen, tietokoneiden viliseen viestintddn seki tieto-
koneavusteiseen, yhteen tai useampaan biometriseen erityistuntomerkkiin
perustuvaan eldvien olentojen tunnistamiseen tai varmennukseen; jirjestel-
mien tekninen kehittdminen kiyttdoikeuksien valvontaan, tietokoneiden
viliseen viestintddn sekd tietokoneavusteiseen, yhteen tai useampaan bio-
metriseen erityistuntomerkkiin perustuvaan elivien olentojen tunnistami-
seen.”

Tutkija on hylinnyt 25.6.1999 tekemilliddn paitokselld hakemuksen asetuksen
N:o 40/94 38 artiklan nojalla, koska haettu tavaramerkki kuvailee kyseessi
olevia tavaroita ja palveluita ja on tdysin vailla erottamiskykyd asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ ja b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Kantaja on hakenut 20.8.1999 virastossa muutosta tutkijan péitékseen asetuk-
sen N:o 40/94 59 artiklan nojalla.

Toinen valituslautakunta on hylinnyt valituksen 20.2.2001 tekemilldin pdi-
tokselld (jdljempidnd riidanalainen pidtds), joka on annettu kantajalle tiedoksi
23.2.2001. Valituslautakunta on lihinnid katsonut, ettd kirjainsana BioID on
kokonaisuutena tarkasteltuna lyhenne sanoista “biometric identification” (bio-
metrinen tunnistaminen). Tdmin perusteella valituslautakunta on paitellyt, ettd
haettu tavaramerkki kuvailee hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palve-
lujen ominaisuuksia, minki vuoksi rekisterdinti on evittivi asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella. Haetun tavaramerkin graafisen
sisdllén osalta valituslautakunta totesi, ettd graafiset elementit olivat merkityk-
seltddn vidhdisid eivdtkd siksi kyenneet tekemiin haetusta tavaramerkistd erot-
tamiskykyisti.
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Amtsgericht Charlottenburg on kirjannut 13.3.2001 kaupparekisteriin kantajan
uudeksi toiminimeksi ”BioID AG”.

Oikeudenkdyntimenettely ja asianosaisten vaatimukset

Kantaja on nostanut ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon
25.4.2001 jattdmiallddn kannekirjelmilld nyt kisiteltivind olevan kanteen.
Virasto on jittdnyt vastineensa 6.8.2001.

Kantaja vaatii, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen pidtéksen

— velvoittaa viraston julkaisemaan haetun tavaramerkin

— velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Virasto vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkdd kanteen
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— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Koska kantaja on ilmoittanut suullisessa kisittelyssd ensimmdisen oikeusasteen
tuomioistuimelle joutuneensa konkurssiin, jaoston puheenjohtaja on pyytinyt
kantajaa ilmoittamaan viimeistdsin 15.9.2002, aikooko se peruuttaa kanteensa.
Pesdnhoitaja on ilmoittanut kirjeelliin 13.9.2002, etti kantaja pysyy vaa-
timuksissaan. Tdmin jilkeen jaoston puheenjohtaja on julistanut suullisen
késittelyn paittyneeksi.

Kantaja on istunnossa peruuttanut toisen vaatimuksensa, jonka mukaan virasto
olisi velvoitettava julkaisemaan haettu tavaramerkki, ja ensimmiisen oikeus-
asteen tuomioistuin on kirjannut timén istuntopdytikirjaan. Lisiksi kantaja on
toimittanut tiettyjd asiakirjoja. Virasto ei ole vastustanut siti, ettd niméi asia-
kirjat liitetddn jutun asiakirja-aineistoon.

Oikeudellinen arviointi

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

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kobdan b alakobdan virbeellisti soveltamista
koskeva kanneperuste

Asianosaisten lausumat

Kantaja toteaa yleisesti, ettd jo vdhidinenkin erottamiskyky riittdd siihen, etti
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa siddettyd ehdotonta
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hylkdysperustetta ei voida soveltaa. Se viittaa tiltd osin asiassa T-87/00, Bank fiir
Arbeit und Wirtschaft v. SMHV (EASYBANK), 5.4.2001 annettuun tuomioon
(Kok. 2001, s. 11-1259).

Kirjainsanan BioID osalta kantaja esittdd, ettd silli ei vilittomaisti kuvailla
kyseisid tavaroita ja palveluja vaan se on yksinomaan suggestiivinen. Lisiksi
kantajan mukaan timi kirjainsana on keksitty sana, joka ei ole missdin sana-
kirjassa ja jota kukaan muu kuin kantaja ei ole tosiasiassa kiyttinyt tavara-
merkkini.

Vaikka tavaramerkin osa ID olisi ymmirrettivi niin, ettd se tarkoittaa tunnis-
tamista (identification), kantajan mukaan kirjainsanasta BiolD ei ilmene, milld
tavalla tunnistaminen tapahtuu. Néin on siitd riippumatta, millainen merkitys
osalle Bio annetaan (se voi tapauksesta riippuen merkitd yhteyttd eldmdidn
yleensd tai luonnonmukaiseen elintapaan taikka luontoon). Tissd yhteydessi
kantaja korostaa siti, ettd kyseiset informaatiotekniikkaan liittyvit tavarat ja
palvelut eivit liity mitenkddn biologiaan, luontoon tai luonnonmukaiseen elin-
tapaan,

Lisdksi kantajan mukaan haetun tavaramerkin graafinen sisilté on siind méirin
omaperdinen, ettd jo pelkistddn tdméin vuoksi haettu tavaramerkki ymmérretiin
asianomaisessa kohderyhmaissi tunnusmerkiksi.

Lisdksi kantaja vetoaa siihen, ettd kirjainsana BioID on rekisterdity Saksassa
sanamerkki-tyyppiseksi tavaramerkiksi seuraavia tavaroita ja palveluja varten:
“tietokoneohjelmat tallennusalustasta riippumatta; painotuotteet; televiestinti;
tietojenkasittelyohjelmien laatiminen”. Deutsches Patent- und Markenamt (Sak-
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san patentti- ja tavaramerkkivirasto) soveltaa kantajan mukaan melko tiukasti
niitd hylkaysperusteita, jotka liittyvit erottamiskyvyn puuttumiseen.

Lopuksi kantaja vetoaa sellaisiin viraston paidtoksiin, joissa on katsottu rekiste-
rointikelpoisiksi sellaiset sanamerkit, joissa on etuliite bio, kuten BIOWIRE,
BIOTAG, BIOWATT, BIOSELECT, BIOPLOT, BIOSPRINT, BIOTECT,
BIOSLIM, BIOPRIME ja BIOSTAR. Kantajan mukaan nimi piitokset koskevat
tavaramerkkeji, jotka ovat rinnastettavissa nyt kyseessi olevaan tavaramerkkiin,
minkd vuoksi nithin voidaan tukeutua arvioitaessa viimeksi mainitun rekiste-
roitavyytta.

Virasto katsoo, ettd jokaiselta kirjainsanan BiolD osatekijiltd puuttuu erotta-
miskyky suhteessa tavaramerkkihakemuksessa mainittuihin tavaroihin ja palve-
luihin ja ettd nididen osatekijoiden yhdistimistapa ei vaikuta tihin paitelmadin.
Virasto korostaa tdltd osin sitd, etti koska asianomaisena yleiséni on erityis-
yleis6, johon kuuluvat henkilét puhuvat didinkielenddn englantia tai osaavat sitd
ainakin jossain médrin, yleisé ymmairtdi kyseisen kirjainsanan niin, etti se tar-
koittaa biometristd tunnistamista (biometric identification), eli yleis6 ymmartis
sanan kyseisten tavaroiden ja palvelujen lajiin tai kiyttdtarkoitukseen viittaa-
vaksi tiedoksi. Lisdksi viraston mukaan kantajan kilpailijat todellisuudessa my6s
kayttdvit ilmausta ”biometric identification” yleisnimeni.

Virasto toteaa haetun tavaramerkin graafisen sisillon osalta, ettd siind on kiy-
tetty erittdin yleistd kirjasintyylid eli arialia. Myoskiin se, ettd kumpikin kyseisen
sanan tavuista on esitetty eripaksuisin kirjaimin, ei viraston mukaan muuta siti
yleiskuvaa, jonka kuluttaja saa merkistd; isojen kirjaimien kiyttiminen toisessa
tavussa itse asiassa vahvistaa merkin kuvailevuutta, koska osa ID, jota yleisesti
kdytetddn tunnistamisen (identification) lyhenteeni, ymmairretddn heti tunnista-
mista tarkoittavaksi lyhenteeksi. Niin ollen viraston mukaan haetun tavara-
merkin graafinen sisdltd ei muuta mitenkdin sitd, etti tavaramerkki on
kuvaileva, eikd graafinen sisdlto itsessddn tee merkistd erottamiskykyisti.
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Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan ”tavaramerkkej,
joilta puuttuu erottamiskyky”, ei rekisterdidd. Lisiksi asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 2 kohdan mukaan ”1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisterdinnin esteet
olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteistd”.

Kuten oikeuskédytdnnostd ilmenee, asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitetaan muun muassa sellaisia merkkeji, joita asianomaisen
yleison nidkokulmasta katsottuna kiytetddn yleisesti elinkeinotoiminnassa
kyseisen tavaroiden tai palvelujen esittimisen yhteydessi tai joiden osalta on
ainakin saatu konkreettista tukea sille pa4telmille, ettd merkkeji voidaan kayttia
tdlld tavalla. Tillaiset tavaramerkit eivit my&skdin mahdollista sit, ettd asian-
omainen yleisé voi myShempii hankintoja tehdessiin toistaa ostokokemuksensa,
jos se on ollut positiivinen, tai valita jonkin toisen tavaran tai palvelun, jos
ostokokemus on ollut negatiivinen (ks. vastaavasti asia T-79/00, Rewe-Zentral v.
SMHYV (LITE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-705, 26 kohta).

Niin ollen tavaramerkin erottamiskykyi voidaan arvioida ainoastaan niin, etti
sitd tarkastellaan suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten tava-
ramerkin rekisterdintid on haettu, seki ottamalla huomioon se, milld tavalla
asianomainen yleis6 ymmaértidi tavaramerkin.

Asianomaisen yleison osalta virasto esittid vastineessaan, ettd kyse on erityis-
yleisostd, jolla on hyvit tiedot markkinoilla olevista tuotteista”. Kantaja on
puolestaan riitauttanut tdmédn méiritelmin suullisessa kisittelyssd ja viittinyt,
ettd asianomaiseen yleis66n kuuluvat myés tietokoneiden ja Internetin keski-
vertokdyttdjdat. Kun otetaan huomioon nidmi nikemykset ja kyseisten tavaroiden
ja palvelujen valikoima, ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, etti
asianomaisena yleisénd on joka tapauksessa yleisd, joka on perilld kyseessi
olevista tavaroista ja palveluista.
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Haetun tavaramerkin osalta on todettava heti aluksi, ettd tavaramerkki ei sisdlld
vain sanallista elementtid eli kirjainsanaa BioID, vaan myés kuvallisia element-
tejd, joilla ei sindnsd ole merkityssisiltdd ja joita ovat timidn kirjainsanan
typografiset piirteet. Lisdksi siind on kaksi graafista elementtii, jotka on sijoitettu
kirjainsanan BioID jilkeen, eli piste () ja r-merkki (®).

Tiltd osin on todettava, etti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa ei eroteta toisistaan erilaisia tavaramerkkityyppeji. Arvioitaessa
sellaisten tavaramerkkien erottamiskykyi, jotka muodostuvat kuvallisista ele-
menteistd tai joissa on yhdistetty sanallisia ja kuvallisia elementteji, sovelletaan
siis samoja arviointiperusteita kuin muuntyyppistenkin tavaramerkkien erotta-
miskyvyn arvioimisessa. Lisiksi, kun on kyse useista elementeistd koostuvasta
tavaramerkistd (jiljempidnd yhdistelmamerkki), tdllaisen tavaramerkin erotta-
miskykyé on arvioitava tarkastelemalla tavaramerkkii kokonaisuutena. Tamai ei
kuitenkaan ole ristiriidassa sen kanssa, etti tavaramerkin eri elementtejd tar-
kastellaan perijilkeen.

Ensinnikin kirjainsanan BioID osalta on todettava, etti se koostuu kahdesta
osasta (Bio ja ID). Englannin kielessd ID on yleinen substantiivin identification
(tunnistaminen) lyhenne, kuten valituslautakunta on osoittanut riidanalaisen
padtoksen 16 kohdassa. Etuliite Bio puolestaan voi olla adjektiivien biological
(biologinen) ja biometrical (biometrinen) lyhenne taikka substantiivin biology
(biologia) lyhenne. Koska siis kirjainsana BioID muodostuu kahdesta kyseisen
viitekielen sanastoon kuuluvasta lyhenteesti, se ei poikkea timin kielen sanas-
toon liittyvistd sddnndistd eikd ole rakenteeltaan epitavallinen.

Kun lisdksi otetaan huomioon se, mitd tavaroita ja palveluja tavaramerkkiha-
kemus koskee, asianomaisen yleisén on katsottava ymmértivin kirjainsanan
BioID niin, ettd se tarkoittaa biometristi tunnistamista (biometrical identificati-
on). Tiltd osin ei ole merkitystd niilli kantajan perusteluilla, joiden mukaan
tavaramerkin osa Bio viittaa eri tavoin elimin kisitteeseen eikd kyseisiin tava-
roihin ja palveluihin.
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Kantaja on maininnut hakemuksessaan ensinnikin ”tietokoneohjelmistot, tieto-
konelaitteet ja niiden osat, optiset, akustiset ja elektroniset laitteet ja niiden osat,
kaikki edelld mainitut tavarat erityisesti kiyttdoikeuksien valvontaan ja siihen
liittyen, tietokoneiden viliseen viestintddn sekd tietokoneavusteiseen, yhteen tai
useampaan biometriseen erityistuntomerkkiin perustuvaan elidvien olentojen
tunnistamiseen tai varmennukseen” (luckka 9); tiltd osin on todettava, ettd
elivien olentojen biometrisessd tunnistamisessa kiytetddn tai on kiytettivi
mainittuja tavaroita. Biometrinen tunnistaminen on tarkemmin ottaen niiden
tavaroiden tekninen toiminto — tosin ainoastaan yksi toiminnoista — eiké sit:
ole pidettdvi ainoastaan niiden tiettyni kiyttdalana. Lisiksi tavaramerkkihake-
muksessa on mainittu nimenomaisesti — vaikka vain esimerkkind — niiden
tavaroiden kdyttiminen soveltamalla biometriseen tunnistamiseen perustuvia
menetelmid. Niin ollen asianomainen yleisé ymmairtia kirjainsanan BioID niin,
ettd sitd voidaan yleisesti kiyttdd elinkeinotoiminnassa esiteltiessd tillaisia
tavaroita.

Kantaja on maininnut hakemuksessaan myds seuraavat palvelut: “turvalli-
suuspalvelut, jotka liittyvit tietokoneviestintdin, tietokantojen kiyttooikeuksiin,
elektroniseen maksuliikenteeseen, kiyttdoikeuksien tarkistukseen seki tietoko-
neavusteiseen, yhteen tai useampaan biometriseen erityistuntomerkkiin perustu-
vaan eldvien olentojen tunnistamiseen tai varmennukseen” (luokka 38) seki
jarjestelmien tekninen kehittdminen kiyttoikeuksien valvontaan, tietokonei-
den viliseen viestintddn sekd tietokoneavusteiseen, yhteen tai useampaan bio-
metriseen erityistuntomerkkiin perustuvaan elivien olentojen tunnistamiseen”
(luokka 42); tdltd osin on huomattava, ettd koska ndmi palvelut suoritetaan
kayttdmalld biometristd tunnistamista tai koska niiden tarkoituksena on jarjes-
telmien kehittdminen tillaista tunnistamista varten, kirjainsana BiolD viittaa
suoraan yhteen ndiden palvelujen ominaisuuksista, ja asianomainen yleis6 voi
ottaa timdn ominaisuuden huomioon tillaisia palveluja valitessaan. Niin ollen
asianomainen yleis6 ymmartdd kirjainsanan BioID niin, etti sitd voidaan yleisesti
kayttdd elinkeinotoiminnassa esiteltiessi tillaisia palveluja.

Lopuksi niistd palveluista, jotka kuuluvat palvelulajeihin ”tietoliikennepalvelut”
(luokka 38) ja “ohjelmistojen kdyttdmahdollisuuksien tarjoaminen Internetin ja
muiden tietoverkkojen vilitykselld, tietokoneohjelmien online-huolto, tietoko-
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neohjelmointi, kaikki edelli mainitut palvelut erityisesti kiyttdoikeuksien val-
vontaan ja siihen liittyen, tietokoneiden viliseen viestintddn seki tietokone-
avusteiseen, yhteen tai useampaan biometriseen erityistuntomerkkiin perustuvaan
eldvien olentojen tunnistamiseen tai varmennukseen” (luokka 42), on todettava,
ettd ndilld palveluilla on liheinen toiminnallinen yhteys edelld 30 ja 31 kohdassa
mainittuihin tavaroihin ja palveluihin. Lisiksi luokkaan 42 kuuluvien palvelu-
lajien osalta tavaramerkkihakemuksessa on nimenomaisesti — vaikkakin vain
esimerkkind — mainittu, ettd ndmi palvelut suoritetaan kiyttimalli biometri-
seen tunnistamiseen perustuvia menetelmii. Niin ollen on katsottava, ettd kir-
jainsanaa BiolD voidaan kiyttdd yleisesti elinkeinotoiminnassa myos esiteltdessi
nditd palveluita.

Vaikka katsottaisiin, ettd kirjainsanaa BioID ei voida yleisesti kdyttdi elinkei-
notoiminnassa kaikkien niiden tavaroiden ja palvelujen esittelemiseen, jotka
kuuluvat tavaramerkkihakemuksessa mainittuihin tavara- ja palvelulajeihin,
kantaja on hakenut kyseisen kirjainsanan rekisterimistd kaikkia nditd lajeja
varten erottelematta niihin kuuluvia eri tavaroita ja palveluita. Valituslauta-
kunnan on siksi katsottava ratkaisseen hakemuksen asianmukaisesti siltd osin
kuin ratkaisu koski nditd tavara- ja palvelulajeja kokonaisuudessaan (ks. vas-
taavasti asia T-359/99, DKV v. SMHV (EuroHealth), tuomio 7.6.2001,
Kok. 2001, s. [1-1645, 33 kohta).

Tésti seuraa, ettd koska asianomaisen yleison nikékulmasta kirjainsanaa BiolD
voidaan yleisesti kiyttdd elinkeinotoiminnassa esiteltdessi niitd tavaroita ja pal-
veluja, jotka kuuluvat tavaramerkkihakemuksessa mainittuihin tavara- ja pal-
velulajeihin, tiltd kirjainsanalta puuttuu erottamiskyky niiden tavara- ja
palvelulajien osalta.

Toiseksi siitd kuviomerkisti, joka muodostuu kirjainsanan BiolD typografisista
piirteistd (arial-kirjasintyyli, tavuissa Bio ja ID kiytetyt eripaksuiset kirjaimet),
on todettava, ettd riidanalaisen piitoksen 21 kohdasta ilmenee, ettd valituslau-
takunnan mukaan yhdistelmamerkilti puuttuu erottamiskyky, koska sanallisella
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elementilld kuvaillaan kyseisid tavaroita ja palveluja ja koska kuvallisten ele-
menttien suhteellinen painoarvo on ”vihiinen” verrattuna tihin sanalliseen
elementtiin.

Taltd osin on muistutettava, ettd yhdistelmdmerkin erottamiskyvyn puuttumista
ei voida ratkaista sen suhteellisen painoarvon perusteella, joka tietyilli yhdistel-
mimerkin elementeilld on verrattuna tiettyihin muihin tdméin tavaramerkin ele-
mentteihin, joiden erottamiskyvyn puuttuminen on jo selvitetty. Asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ei nimittidin voida soveltaa yhdis-
telmdmerkkiin, jos yksikin yhdistelmidmerkin muodostavista elementeisti on
erottamiskykyinen suhteessa kyseisiin tavaroihin tai palveluihin. Niin voi kui-
tenkin olla siitd huolimatta, ettd ainoa yhdistelmimerkin erottamiskykyinen
elementti ei ole hallitseva suhteessa muihin yhdistelmidmerkin elementteihin.
Téstd syystd ei ole sallittua, ettd jotain yhdistelmidmerkin elementeisti ei oteta
huomioon tutkittaessa sitd, sovelletaanko yhdistelmdmerkkiin asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa. Niin ollen virastossa ei voida jittia
tutkimatta tiettyjd yhdistelmdmerkin elementtejd silli perusteella, ettd niiden
painoarvo on vihiinen verrattuna muiden elementtien painoarvoon. Yhdistel-
mimerkin erottamiskykyi arvioitaessa on piinvastoin otettava huomioon kaikki
yhdistelmédmerkin elementit.

Nidin ollen nyt esilli olevassa asiassa on tutkittava, puuttuuko tavaramerkin
kuvallisilta elementeiltd eli kirjainsanan BioID typograafisilta piirteiltd erotta-
miskyky kyseisten tavara- ja palvelulajien osalta. Viraston vastineesta ja niistd
viraston vastauksista, jotka se on antanut suullisessa kisittelyssd ensimmdiisen
oikeusasteen tuomioistuimen kysymyksiin, ilmenee tilti osin, etti arial-
kirjasintyylid ja eripaksuisia kirjaimia kiytetidiin yleisesti elinkeinotoiminnassa
esitettdessd kaikenlaisia tavaroita ja palveluita. Niitd kuvallisia elementtejd
voidaan siis kdyttdd tdlld tavoin myds niitd tavaroita ja palveluja varten, jotka on
mainittu nyt esilli olevassa tavaramerkkihakemuksessa. Tamidn vuoksi silld
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kantajan suullisessa kisittelyssd esittimailld viitteelld, jonka mukaan niiden
elementtien vuoksi asianomainen yleis tulkitsee haetun tavaramerkin alkuperin
ilmaukseksi, ei ole merkitystid. On siis katsottava, ettd kyseisilti kuvallisilta ele-
menteiltd eli kirjainsanan BioID typografisilta piirteiltd puuttuu erottamiskyky
kyseisten tavaroiden ja palvelujen osalta.

Tavaramerkkiin sisdltyvidn pisteen (M) osalta kantaja itse on esittinyt suullisessa
kisittelyssd, ettd tdtd elementtid kiytetddn yleisesti sanamerkin osien viimeiseni
osana osoittamassa sitd, ettid kyse on lyhenteesti.

Lopuksi r-merkin (®) osalta virasto on perustellusti todennut suullisessa kisit-
telyssd, ettd tilld merkilld on ainoastaan tarkoitus ilmaista se, ettd kyse on tietty4
aluetta varten rekisterdidystd tavaramerkistd, ja jos sitd ei ole rekistersity, til-
laisen graafisen elementin kiyttiminen on omiaan johtamaan kuluttajia harhaan.
Lisdksi titd elementtid kiytetidin yhdessi yhden tai useamman muun merkin
kanssa yleisesti elinkeinotoiminnassa esitettiessd kaikenlaisia tavaroita ja palve-
luja.

Niin ollen edelld 38 ja 39 kohdassa tarkoitettuja graafisia elementtejd voidaan
kayttdd elinkeinotoiminnassa esitettiessd hakemuksessa tarkoitettuja tavaroita ja
palveluita, minkd vuoksi niilti elementeilti puuttun erottamiskyky niiden
tavaroiden ja palvelujen osalta.

Tdmén perusteella haettu tavaramerkki koostuu sellaisten elementtien yhdistel-
mastd, joista jokaiselta puuttuu erottamiskyky kyseisten tavaroiden ja palvelujen
osalta siksi, ettd niitd voidaan yleisesti kdyttdi elinkeinotoiminnassa esitettiessd
tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuihin tavara- ja palvelulajeihin kuuluvia
tavaroita ja palveluja.
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Lisiksi oikeuskdytinnostd ilmenee, ettd sen perusteella, ettd yhdistelmimerkki
koostuu ainoastaan elementeistd, joilta puuttuu erottamiskyky kyseisten tava-
roiden tai palvelujen osalta, voidaan katsoa, etti myds titd yhdistelmimerk-
kid — kun sitd tarkastellaan kokonaisuutena — voidaan yleisesti kaiyttid
elinkeinotoiminnassa esitettdessi nditd tavaroita tai palveluja. Pdinvastainen
pédtelmd voitaisiin tehdd ainoastaan, jos konkreettisten seikkojen perusteella eli
esimerkiksi eri elementtien yhdistdmistavan vuoksi olisi katsottava, ettd yhdis-
telmdmerkki kokonaisuutena tarkasteltuna on enemmin kuin pelkki elementti-
ensd summa (ks. vastaavasti julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin 31.1.2002
antama ratkaisuehdotus asiassa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland ja PTT
Nederland, 65 kohta, ei vield julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

Toisin kuin kantaja viittdd, nyt kisiteltdvind olevassa asiassa ei ole esitetty til-
laisia konkreettisia seikkoja. Haetun tavaramerkin rakenne, joka pddasiallisesti
muodostuu kuvailevan kirjainsanan, edelli 37 kohdassa mainittujen typografis-
ten piirteiden seki edelld 38 ja 39 kohdassa mainittujen graafisten elementtien
yhdistelmasti, ei voi vaikuttaa sithen piitelmaiin, etti kokonaisuutena tarkas-
teltuna kyseistd tavaramerkkii voidaan yleisesti kiyttid elinkeinotoiminnassa
esitettdessd niitd tavaroita ja palveluita, jotka kuuluvat tavaramerkkihakemuk-
sessa tarkoitettuihin tavara- ja palvelulajeihin.

Niin ollen haetulta tavaramerkiltd puuttuu erottamiskyky suhteessa kyseisiin
tavaroihin ja palveluihin.

Kantaja on kanteessaan vedonnut siihen, ettd sanamerkki Bioid on rekistersity
Saksassa, ja suullisessa kisittelyssd siihen, ettd nyt kyseessi olevaa tavaramerkkii
vastaava kuviomerkki on rekisterdity Yhdysvalloissa. Tiltd osin oikeus-
kdytinnostd ilmenee, ettd tavaramerkkeji koskeva yhteisdjen lainsdddintd
muodostaa itsendisen jirjestelmin, joka koostuu sille omainaisten oikeus-
sddnt6jen kokonaisuudesta ja jolla pyritdin sille ominaisiin tavoitteisiin, ja sen
soveltaminen on riippumaton kansallisista jirjestelmistd (asia T-32/00, Messe
Miinchen v. SMHV (electronica), tuomio 5.12.2000, Kok. 2000, s. I1I-3829,
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47 kohta), minkd vuoksi sitd, voidaanko merkki rekisteridd yhteison tavara-
merkiksi, on arvioitava ainoastaan asianomaisen yhteisén lainsaddinnén perus-
teella. Virasto ja tilanteen mukaan yhteisén lainkiyttéelin eivit ole sidottuja
jdsenvaltiossa tai kolmannessa maassa tehtyyn piitokseen, jossa tdmid sama
merkki on katsottu sellaiseksi, ettd se voidaan rekisteréidd kansalliseksi tavara-
merkiksi. Ndin on siitd riippumatta, ettd tillainen pditdés on tehty direktiivilld
89/104/ETY yhdenmukaistetun kansallisen lainsdddinnén perusteella.

Tdmin vuoksi ne kantajan argumentit, jotka perustuvat pelkistdin siihen tosi-
seikkaan, ettid tavaramerkki on rekisterdity Saksassa ja Yhdysvalloissa, eivit
vaikuta asian ratkaisuun. Kantaja ei ole myoskiin esittinyt mitddn aineellista
argumenttia, joka voitaisiin johtaa ndistd kansallisista pAdtoksisti ja esittdd tdssd
asiassa kanneperusteen tueksi.

Niistd kantajan argumenteista, jotka koskevat valituslautakuntien paitoksii,
joissa on katsottu tietyt Bio-liitteen sisiltdvit tavaramerkit rekisterdintikelpoi-
siksi, on todettava, ettd aikaisemmassa piitoksessd olevat tosiseikkoja tai oi-
keuskysymyksid koskevat perustelut voivat tosin tukea kanneperustetta, joka
koskee asetuksen N:o 40/94 jonkin sddnnoksen virheellisti soveltamista. On
kuitenkin katsottava, ettd nyt kisiteltdvini olevassa asiassa kantaja ei ole tuonut
esiin sellaisia valituslautakuntien piitoksiin sisiltyvid perusteluja, jotka voisivat
asettaa kyseenalaiseksi tavaramerkin erottamiskyvysti edelld tehdyn piitelmin.

Kantaja on lisiksi vedonnut suullisessa kisittelyssi siihen, ettd virasto on rekis-
terdinyt sanamerkin Bioid ”painotuotteita®, “televiestintii” ja “tietokone-
ohjelmointia” varten. Tiltd osin on todettava, ettd toisin kuin kantaja ilmeisesti
vdittdd, nyt kyseessd oleva kuviomerkki ja sanamerkki Bioid eivit ole toisiinsa
rinnastettavissa ja ettd, kuten virasto on perustellusti todennut, muun muassa se,
ettd sanamerkissd Bioid kirjaimet id on kirjoitettu pienilld kirjaimilla, on omiaan
erottamaan tdmdn tavaramerkin merkityssisilténsi osalta kirjainsanasta BioID,
sellaisena kuin se on esitetty haetussa tavaramerkissi.
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Ndin ollen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdan virheellistd soveltamista, on hylittivi kaikkien tavaramerkkihake-
muksessa tarkoitettujen tavara- ja palvelulajien osalta.

Tdmin vuoksi ei ole syytd tutkia sitd kanneperustetta, jonka mukaan asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa on sovellettu virheellisesti. Erittdin
vakiintuneen oikeuskdytdnnén mukaan merkkid ei nimittdin voida rekisterdida
yhteison tavaramerkiksi, jos yksikin ehdottomista hylkiysperusteista soveltuu
merkkiin (asia T-24/00, Sunrider v. SMHV (VITALITE), tuomio 31.1.2001,
Kok. 2001, s. I1-449, 28 kohta).

Kanne on siis hyldttdvi.

Oikeudenkayntikulut

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hividd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeuden-
kdyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hivinnyt asian ja
virasto on vaatinut oikeudenkdyntikulujen korvaamista, kantaja on velvoitettava
korvaamaan oikeudenkiyntikulut.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Kanne hylitdin,

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkayntikulat.

Moura Ramos Pirrung Meij

Julistettiin Luxemburgissa 5 pdivini joulukuuta 2002.

H. Jung N. J. Forwood

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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