CELLTECH v. SMHV (CELLTECH)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

14 piivdna huhtikuuta 2005”

Asiassa T-260/03,

Celltech R&D Ltd, kotipaikka Slough, Berkshire (Yhdistynyt kuningaskunta),
edustajinaan barrister D. Alexander ja solicitor N. Jenkins,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehindén I. de Medrano Caballero ja A. Folliard-Monguiral,

vastaajana,

jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n toisen valituslautakunnan
19.5.2003 tekemdstd padtoksestd (asia R 659/2002-2), joka koskee hakemusta
sanamerkin CELLTECH rekisterdimisesti yhteisén tavaramerkiksi,

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

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

kirjaaja: johtava hallintovirkamies C. Kristensen,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 18.7.2003
jatetyn kannekirjelmén,

ottaen huomioon ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 28.11.2003
jatetyn vastineen,

ottaen huomioon 12.1.2005 pidetyssé istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Riidan tausta

Kantaja, aiemmalta nimeltian Celltech Chiroscience Ltd, teki 30.6.2000 yhteison
tavaramerkistd 20 péivind joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla yhteisén
tavaramerkkii koskevan hakemuksen sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV).
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CELLTECH v. SMHV (CELLTECH)

Tavaramerkki, jonka rekisterdintia on haettu, on sanamerkki CELLTECH.

Tavarat ja palvelut, joita varten rekisterdintid on haettu, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimisti varten koske-
vaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja
muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 5, 10 ja 42, ja ne vastaavat kunkin
luokan osalta seuraavaa kuvausta:

— Farmaseuttiset ja eldinlddkintd- ja terveydenhoitovalmisteet, -yhdisteet ja
-aineet”, jotka kuuluvat luokkaan 5;

— "Kirurgiset, laaketieteelliset, hammasliiketieteelliset ja eldinlidketieteelliset
laitteet ja vilineet”, jotka kuuluvat luokkaan 10;

— "Tutkimus- ja kehittdmispalvelut; konsultointipalvelut; kaikki liittyvit biologian,
ladketieteen ja kemian alan tieteisiin”, jotka kuuluvat Iuokkaan 42.

Tutkija hylkisi 4.6.2002 tekemélldén paitokselli rekistervintihakemuksen asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja ¢ alakohdan perusteella. Tutkija katsoi, etti
kyseinen merkki muodostui kahden sanan eli sanan “cell” (solu) ja sanan "tech”
(sanan "tekninen” tai sanan “teknologia” lyhennelmi) kieliopillisesti oikeasta
yvhdistelméstd. Niinpa tutkija katsoi, ettd rekistersitaviksi haettua tavaramerkkis ei
voida kilyttdd osoituksena niiden tavaroiden ja palvelujen alkuperisti, joita varten
rekisterdintid haettiin, koska kaikki ndmi tavarat ja palvelut ovat soluteknologian
alan tavaroita ja palveluja.
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Kantaja teki 2.8.2002 SMHV:le asetuksen N:o 40/94 57-62 artiklan nojalla
valituksen tutkijan paédtoksesta.

Toinen valituslautakunta hylkdsi 19.5.2003 tekemallddn paatokselld (jaljempénd
kanteen kohteena oleva piitds) valituksen silld perusteella, ettd asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta estéd sanamerkin CELLTECH rekisterdinnin,
koska kyseinen sanamerkki voidaan vélittémésti ja kiistatta mieltédd termiksi, jolla
kuvaillaan soluteknologian alaan kuuluvia toimintoja samoin kuin ndiden toiminto-
jen yhteydessi kiytettdvid tai niiden tuloksena saatavia tuotteita, laitteita ja
materiaalia. Valituslautakunta totesi, ettd tavaramerkki CELLTECH, joka koostuu
englanninkielisen sanan “cell” ja englanninkielisen lyhenteen "tech” yhdistelmistd,
joilta molemmilta erikseen puuttuu erottamiskyky, on vain ndiden kahden osatekijén
summa. Niinpi valituslautakunta katsoi, etti rekisterdintihakemuksessa tarkoitettu-
jen tavaroiden ja palvelujen sekd tavaramerkin vilinen suhde ei ole riittévin
vilillinen, jotta tavaramerkki olisi siihen itseensi liittyvista syistd edes véhdisessé
madrin erottamiskykyinen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitetulla tavalla.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

— ensisijaisesti kumoaa kanteen kohteena olevan paitdksen

— toissijaisesti kumoaa kanteen kohteena olevan paitoksen siltd osin kuin se
koskee luokkaan 5 tai luokkiin 5 ja 10 kuuluvia tavaroita
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— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

SMHY vaatii, etti ensimmidisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkai kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Asian oikeudellinen arviointi

Asianosaisten lausumat

Kantaja esittdd yhden ainoan perusteen, joka perustuu asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.

Kantaja viittad, ettd valituslautakunta on tehnyt virheen arvioidessaan rekistersiti-
viksi haettua merkkid kokonaisuutena ja sen eri osatekijoiti.

Kantaja katsoo ensinnikin, etti yleisessi kaupallisessa kielenkiytéssi merkill
CELLTECH ei voida kuvailla rekistersintihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita ja
palveluja. Téma termi kokonaisuutena tarkasteltuna ei nimittiin ole pelkki kahden
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sellaisen termin yhdistelm, joista kumpikin kuvailisi suoraan kyseisié tavaroita tai
palveluja. Yht#iltd sanan “celltech” viimeinen tavu ei ole sana vaan lyhenne ja
toisaalta timin sanan ensimmiinen tavu ei ole adjektiivi. Kantaja lisa4 toiseksi, ettd
termi ”celltech” on enemmén kuin niiden sanallisten osatekijéiden pelkkd summa,
joista se muodostuu. Kolmanneksi kantaja esittdd suullisessa késittelyssd asiassa
C-329/02 P, SAT.1 vastaan SMHYV, 16.9.2004 annettuun yhteis6jen tuomioistuimen
tuomioon (Kok. 2004, s. 1-8317; jiljempénd SAT.1-tapaus) viitaten, ettd merlkki
CELLTECH mielletasin itsendiseksi sanaksi, joka on tunnistettavissa yksilollisesti, ja
ettii kyseisen merkin kokonaisuuden perusteella kuluttaja voi tunnistaa asianomai-
sen yrityksen ja sen tavarat tai palvelut. Niinpd tdmad merkki on riittdvin
omaperdinen tiayttidkseen edes vilhiistd erottamiskykyé koskevan edellytyksen.

Kantaja arvostelee SMHV:ti toissijaisesti siitd, ettd tdmd ei ole riittdvésti analysoinut
niitd tavaroita tai palveluja, joita varten rekisterdintié on haettu. Taltd osin kantaja
esittii, etti tuotteet, joita varten rekisterdintid on haettu, ovat luokkien 5 ja 10 osalta
farmaseuttisia tuotteita. Kantajan mukaan ei kuitenkaan ole olemassa mink#énlaista
farmaseuttista tuotetta, jota joku, onpa hén asiantuntija tai ei, kuvailisi tai voisi
kuvailla ilmaisulla “farmaseuttinen celltech-tuote” tai jonka osalta termi "celltech”
ilmaisisi jotain.

SMHV muistuttaa, etti jotta merkki olisi erottamiskykyinen, sitd on kiytettdvi
lihinna yksiléiméén ja erottamaan myyja, eiké yksinkertaisesti antamaan kuluttajille
tietoja asianomaisista tavaroista ja palveluista. Niinpd merkeiltd, joilla yksin-
kertaisesti tiedotetaan potentiaalisille ostajille tavaroilla viitetyksi olevasta ominai-
suudesta tai siitd, etti niitdi voidaan kiyttdd tiettyyn tehtdvddn, puuttuu
erottamiskyky.

SMHYV esittid, ettd nyt esilld olevassa tapauksessa kohderyhma koostuu sekd hyvin
tarkkaavaisista ammattilaisista (luokkiin 5, 10 ja 42 kuuluvat tavarat ja palvelut) ettd
kuluttajista (luokkaan 5 kuuluvat valmisteet lukuun ottamatta yhdisteiti ja aineita),
jotka eivdt ole asiantuntijoita ja jotka ovat tavanomaisesti valistuneita seka
kohtuullisen tarkkaavaisia ja huolellisia ja joille englannin kieli on tuttua.
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SMHV:n mukaan merkki CELLTECH on pelkki kahden sellaisen sanan yhdistelms,
joista kumpikin kuuluu englanninkieliseen sanavarastoon. SMHYV esitti4, ettd sana
“cell” madritellddn biologian alalla seuraavalla tavalla:

"Solu on pienin elididen yksikks, joka voi toimia itseniisesti. Solu koostuu tumasta,
joka sisiltaa perintdaineksen ja jota ympirdi sytoplasma, jossa on mitokondrioita,
lysosomeja, ribosomeja ja muita organelleja. Kaikkia soluja verhoaa ulkopuolelta
solukalvo; kasvisoluissa on lisiksi solukalvon ulkopuolella solusein.”

Lisdksi sana "tech” on SMHV:n mukaan yleinen lyhenne sanalle “technical”
(tekninen) tai sanalle "technology” (teknologia).

SMHYV Lkatsoo, etti sanoja "cell” ja "tech” yleisesti kiiytetain lidketicteen ja farmasian
alalla, johon ne tavarat ja palvelut liittyvit, joita varten tavaramerkin rekistersintii
haetaan, ja ettd ndiden sanojen erilliset merkitykset ovat kiistattomia, kun niitd
kéytetddn ndiden tavaroiden tai palvelujen yhteydessi. Nami termit nimittiin
vilittavit tietoa kyseisten tavaroiden ja palvelujen kiyttotarkoituksesta ja luonteesta
eli siitd, ettd niitd Lkiytetddn soluteknologiaan, tai siitd, etti ne ovat tulosta
soluteknologista. SMHYV lisii4, etti silld seikalla, ettd kummallakin niistd sanasta voi
olla muita merkityksia muissa yhteyksissé, ei ole merkitysti.

SMHYV katsoo, ettd niliden kahden sanan yhdistelmisss, joita useasti kiytetdin
yvhdessd kuvailemaan luokkiin 5 ja 10 kuuluvia tavaroita ja luokkaan 42 kuuluvia
palveluja, jotla kaikki ovat lddketieteen ja farmasian alan tavaroita ja palveluja, ei ole
mitddn epitavallista. Merkki CELLTECH nimittdin koostuu SMHV:n mukaan
kahden englanninkielisen sanan tavanomaisesta syntaktisesta yhdistelmists, eiki
merkilld juurikaan ole havaittavissa olevaa eroa verrattuna asianmukaiseen
leksikaaliseen rakenteeseen eli ilmaisuun "cell technology” (soluteknologia). Lisiksi
se seikka, ettd sanat "cell” ja "tech” eivit loydy toisiinsa yhdistettyini sanakirjasta, ei
ole todiste siiti, ettd yhdistelmi olisi omaperiinen, epitavallinen tai mielikuvituk-
sellinen.
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Ensimmidisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan sellaisia
tavaramerkkeji ei rekisteroidd, joilta puuttuu erottamiskyky, ja kyseisen kohdan
¢ alakohdan mukaan sellaisia tavaramerkkeji ei rekisterdidd, jotka muodostuvat
yksinomaan sellaisista merkeisté tai merkinndist4, joita voidaan elinkeinotoimin-
nassa kiyttdd osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, méiréd, kiytto-
tarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd alkuperii, tavaroiden valmistusajankohtaa tai
palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia
(asia C-383/99 P, Procter & Gamble v. SMHYV, tuomio 20.9.2001, Kok. 2001,
s. [-6251, 35 kohta).

Oikeuskiytinnostd ilmenee, ettd tavaramerkin keskeiseni tehtdvdnd on taata
kuluttajalle tai loppukiyttijille se, ettd tavaramerkilli varustetulla tavaralla tai
palvelulla on tietty alkupers, jolloin kuluttaja tai loppukiyttiji voi tavaramerkin
perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa tavaran tai palvelun muista tavaroista tai
palveluista, joilla on toinen alkuperd (ks. mm. asia 102/77, Hoffmann-La Roche,
tuomio 23.5.1978, Kok. 1978, s. 1139, Kok. Ep. IV, s. 107, 7 kohta ja asia C-299/99,
Philips, tuomio 18.6.2002, Kok. 2002, s. I-5475, 30 kohta).

Tassd suhteessa on palautettava mieliin, ettd kukin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdassa luetelluista hylkéysperusteista on muista hylkdysperusteista erillinen ja
ettd jokaista niisti on tarkasteltava erikseen. Lisdksi kyseisid hylkdysperusteita
tulkittaessa on otettava huomioon se yleinen etu, joka on kunkin hylkdysperusteen
taustalla. Yleinen etu, joka otetaan huomioon kutakin hylkéysperustetta tarkastel-
taessa, voi kuvastaa tai sen jopa on kuvastettava erilaisia pyrkimyksié kyseessé olevan
hylkéysperusteen mukaan (yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v.
SMHYV, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. I-5089, 45 ja 46 kohta ja em. SAT.1-tapaus,
tuomion 25 kohta).

Kyseisen 7 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdassa siédettyjen hylkédysperusteiden
soveltamisalat ovat kuitenkin ilmeiselld tavalla osittain paallekkaisid (asia C-265/00,
Campina Melkunie, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004, s. 1-1659, 18 Ikohta; asia C-363/99,
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Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004, s. I-1619,, 67 kohta ja asia
T-289/02, Telepharmacy Solutions v. SMHV (TELEPHARMACY SOLUTIONS),
tuomio 8.7.2004, Kok. 2004, s. I-2851, 23 kohta).

Erityisesti on todettava, ettd yhteisdjen tuomioistuimen ja ensimmaisen oikeusasteen
tuomioistuimen oikeuskiytdnnostd ilmenee, ettdi sanamerkki, joka asetuksen
N:0 40/94. 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvailee tavaroiden
tai palvelujen ominaisuuksia, on timin johdosta viistimitta naiden tavaroiden tai
palvelujen osalta kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu
tavaramerkki, jolta puuttuu erottamiskyky (em. asia Campina Melkunie, tuomion 19
kohta: em. asia Koninklijke KPN Nederland, tuomion 86 kohta ja em. TELEPHAR-
MACY SOLUTIONS -tapaus, tuomion 24 kohta).

On kuitenkin niin, etté selvittidkseen, ettd tavaramerkilts, joka ei kuulu asetuksen
7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa séddetyn hylkidysperusteen alaisuuteen, kuitenkin
puuttuu kyseisen 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky, SMHV:n on
esitettdvé syyt, joiden perusteella se katsoo, ettd tiltd merkiltd puuttuu erottamis-
kyky (SAT.1-tapaus, tuomion 42 kohta).

Kanteen kohteena olevan piitéksen (10-12 kohdasta) ilmenee, ettd valitus-
lautakunta on hyldnnyt valituksen silla perusteella, etti asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta estdi sanamerkin CELLTECH
rekisterdinnin, koska kyseinen merkki voidaan vilittémisti ja kiistatta ymmartii
termiksi, jolla kuvaillaan soluteknologian alaan kuuluvia toimintoja seki niiden
toimintojen yhteydessi kéytettivia tai niiden tuloksena saatavia tavaroita, laitteita ja
materiaalia. Valituslautakunta on esittinyt, ettd merkki CELLTECH, joka koostuu
englanninkielisen sanan “cell” ja englanninkielisen lyhenteen "tech”, joilta molem-
milta yksinddn puuttuu erottamiskyky, yhdistelmistd, on vain ilmaus, jossa nimé
kaksi osatekijid on yhdistetty toisiinsa. Valituslautakunnan mukaan "sanajirjestys
vastaa kahden sanan eli sanojen "cell technology” (soluteknologia) syntaktisesti
asianmulaista kiyttod”, "miké tarkoittaa sitd, etti termilld vain ilmaistaan kahden
erillisen sanan sanamuodonmukainen merkitys”. Valituslautakunnan mukaan
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sanamerkki CELLTECH ymmirretdén kohderyhmissi “pikemminkin osoitukseksi
merkilld varustettujen tavaroiden ja palveluiden tyypistd kuin alkuperéin osoituk-
seksi”. Niinpd valituslautakunta on katsonut, ettd rekisterdintihakemuksessa
mainittujen tavaroiden ja palvelujen sekd tavaramerkin vélinen suhde ei ole riittévén
vilillinen, jotta tavaramerkilli olisi sithen itseens liittyvistd syistd edes vahdinenkin
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla edellytetty
erottamiskyky.

Niinpd valituslautakunta on ldhinnd katsonut, ettd merkki CELLTECH ei ole
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla
erottamiskykyinen, koska se mielletddn kohderyhmissi termiksi, jolla kuvaillaan
asianomaisia tavaroita ja palveluja.

On siis tarkasteltava ensiksi, onko valituslautakunta selvittinyt, ettd sanamerkki,
jonka rekisterdintid on haettu, kuvailee niitd tavaroita ja palveluja, joille
rekisterdintid haetaan. Jos vastaus on myontévd, kanteen kohteena oleva piitos on
pysytettivd voimassa edelld 23 kohdassa mainitun sen oikeuskéytinnon nojalla,
jonka mukaan kaikilta kuvailevilta merkeiltd véistimattikin puuttuu erottamiskyky.
Jos kyseinen merkki sen sijaan ei kuvaile rekistergintihakemuksessa tarkoitettuja
tavaroita ja palveluja, SAT.1-tapauksessa annetun tuomion mukaisesti on tutkittava,
onko valituslautakunta esittinyt muita perusteita péatellikseen, ettd rekisterdiviksi
haetulta merkiltd puuttuu erottamiskyky.

Oikeuskiytinnén mukaan sekd merkin erottamiskykyé (asia C-64/02 P, SMHV v.
Erpo Mébelwerk, tuomio 21.10.2004, Kok. 2004, s. 1-10031, 43 kohta ja asia
T-355/00, DaimlerChrysler v. SMHV (TELE AID), tuomio 20.3.2002, Kok. 2002, s.
11-1939, 51 kohta) ettd kuvailevuutta (asia T-356/00, DaimlerChrysler v. SMHV
(CARCARD), tuomio 20.3.2002, Kok. 2002, s. II-1963, 25 kohta) on arvioitava
yht#dltd suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten rekisterdintia
haetaan, ja toisaalta suhteessa siihen, kuinka merkki mielletién kohderyhméssi.
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Téltd osin on todettava ensinnikin, ettd tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetut
tavarat ja palvelut kuuluvat farmasian alalle.

Niinpa kuten SMHYV on perustellusti huomauttanut, valituslautakunta on menetellyt
oikein katsoessaan, ettd kohderyhmi koostuu paitsi lidketieteen alan henkiloisti
muodostuvasta erikoistuneesta ryhmistd, myds keskivertokuluttajista, miti kantaja
ei ole riitauttanut.

Lisiksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdan mukaan kohderyhmd, jonka
suhteen ehdotonta hylkéysperustetta on arvioitava, ei koostu pelkistiiin englannin-
kielisistd keskivertokuluttajista silld perusteella, etti kyseinen merkki muodostuu
englanninkielisistd osatekijoistd, vaan myés kaikista ladketieteen alan ammattilai-
sista, jotka tuntevat toimi-alansa tieteellisid termejs, ja ndain huolimatta siitd, mika
heidén didinkielensi on.

On vield huomautettava, ettda sanamerkki CELLTECH koostuu kahdesta englannin-
kielisestd substantiivista, joista jilkimmiinen on merkissd lyhenteeni. Osatekijin
“cell” osalta on selvii, ettd silld biologian alalla viitataan kaikkein pienimpéén
clididen yksikkoon, joka voi toimia itsendisesti. Samoin osatekiji “tech” on yleinen
lyhenne sanalle "technology” (teknologia), eik se siis lyhenteeni poikkea englannin
kielen sananmuodostusta koskevista sainnéistd (ks. vastaavasti SAT.1-tapaus,
tuomion 31 kohta).

Niinpd on katsottava, ettd vahintddn yksi sanamerkin CELLTECH merkityksistd on
“cell technology” (soluteknologia).
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Sanamerkin CELLTECH ja asianomaisten tavaroiden ja palvelujen vélilld olevan
suhteen laadun osalta valituslautakunta on katsonut kanteen kohteena olevan
paatoksen 12 kohdassa, ettd talla termilli kuvaillaan soluteknologian alaan kuuluvia
toimintoja samoin kuin ndiden toimintojen yhteydessd kiytettdvid tai niiden
tuloksena saatavia tuotteita, laitteita ja materiaalia.

Niinp4d on tutkittava, onko valituslautakunta selvittinyt, ettd sanamerkki CELL-
TECH ymmirrettyni merkityksessd "cell technology” kuvailee asianomaisia
farmasian alaan kuuluvia tavaroita ja palveluja.

Taltd osin on pantava merkille, ettd valituslautakunta ja SMHYV eivit ole selostaneet
soluteknologian tieteellista merkitystd. SMHV on nimittdin toimittanut vastineensa
liitteend ainoastaan sellaisen otteen Collins English Dictionary -sanakirjasta, jossa
madritetidn termit "cell” ja "tech”.

Valituslautakunta ja SMHV eivit kuitenkaan ole selittineet, kuinka niméi termit
antaisivat tietoa rekisterdintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen
kéyttotarkoituksesta ja luonteesta ja erityisesti siitd tavasta, jolla néitd tavaroita ja
palveluja kiiytettiisiin soluteknologiassa tai kuinka ne olisivat sen tulosta.

Pitda tosin paikkansa, ettd rekisterdintihakemulksessa tarkoitetut tavarat ja palvelut
ovat yleensd farmaseuttisia tavaroita ja palveluja ja ettd ne tdmén vuoksi ovat
sidoksissa eldviin rakenteisiin, jotka muodostuvat soluista. Valituslautakunta ei
kuitenkaan ole selvittinyt, etti kohderyhmassd katsottaisiin vélittdmdsti ja
enemmitti pohdinnoitta, ettd rekisterdintihakemuksessa mainittujen farmaseuttis-
ten tavaroiden ja palvelujen sekd sanamerkin CELLTECH merkityksen valilla olisi
konkreettinen ja viliton yhteys (ks. vastaavasti asia T-359/99, DKV v. SMHV
(EuroHealth), tuomio 7.6.2001, Kok. 2001, s. 11-1645, 35 kohta).
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Lisiiksi on niin, ettd vailkka asianomaisia tavaroita ja palveluja katsottaisiin voitavan
kéyttad soluteknologiaan liittyvissd toiminnallisessa yhteydessd, timén tosiseikan
perusteella ei kuitenkaan voitaisi paitelld, ettd sanamerkkia CELLTECH voitaisiin
kdyttdd kuvailemaan niiden kiyttotarkoitusta. Tallainen kiyttd on korkeintaan yksi
tavaroiden ja palvelujen lukuisista kiyttdaloista, mutta ei tekninen toiminto (em.
CARCARD-tapaus, tuomion 40 kohta).

Edelld esitetyistd huomioista seuraa, etti valituslautakunta ei ole selvittinyt, ettd
vaikka termin “celltech” katsottaisiin merkitsevin soluteknologiaa, se voitaisiin
vilittémasti ja kiistatta mieltdd termiksi, jolla kuvaillaan soluteknologian alaan
kuuluvia toimintoja sekd niiiden toimintojen yhteydessi kiiytettivid tai niiden
tuloksena saatavia tuotteita, laitteita ja materiaalia. Valituslautakunta ei myoskéin
ole selvittdnyt, ettd kyseinen termi ymmirrettiisiin kohderyhmissi pelkistidn
osoitukseksi merkilla varustettujen tavaroiden ja palvelujen tyypisti.

Niinpd on katsottava, ettd valituslautakunta ei ole selvittinyt, etti sanamerkki
CELLTECH kuvailisi niitd tavaroita ja palveluja, joita varten rekisterdintii on haettu.

On siis tutkittava, onko valituslautakunta esittinyt kanteen kohteena olevassa
paitoksessii muita perusteita, jotka osoittaisivat, ettd kyseiseltd sanamerkilti puuttuu
erottamiskyky.

Tdmién osalta on palautettava mieliin, etti sanoista muodostuvan tavaramerkin
mahdollista erottamiskykyd voidaan osittain tarkastella sen kunkin termin tai
osatekijan osalta erikseen, mutta ratkaisun on joka tapauksessa perustuttava niiden
muodostaman kokonaisuuden tarkasteluun. Pelkistiin se, ettd kultakin nisti
osatekijoista erikseen tarkasteltuna puuttuu erottamiskyky, ei sulje pois siti, ettid
niiden muodostama yhdistelmé voisi olla erottamiskykyinen (ks. vastaavasti SAT.1-
tapaus, tuomion 28 kohta).
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u  Valituslautakunta ei kuitenkaan ole selvittanyt, ettd kyseinen merkki kokonaisuutena
tarkasteltuna olisi sellainen, etti kohderyhmissi ei voitaisi sen perusteella erottaa
kantajan tavaroita ja palveluja tavaroista ja palveluista, joilla on toinen kaupallinen
alkupera.

s Kaiken edelli esitetyn perusteella on katsottava, ettd valituslautakunta ei ole
selvittdnyt, ettd rekisterditiviksi haettu merkki kuuluisi asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa siédetyn hylkédysperusteen alaisuuteen.
Koska valituslautakunta ei ole esittinyt muita syitd, joiden perusteella se olisi voinut
katsoa, ettd tilti tavaramerkilti kuitenkin puuttuu tdmén saman kohdan b
alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky, se on menetellyt virheellisesti katsoessaan,
ettd sanamerkilti CELLTECH puuttuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky.

s Téstd seuraa, etti kanne on hyviksyttava.

Oikeudenkiyntikulut

w Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hévidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska vastaaja on hdvinnyt asian, se on
kantajan vaatimuksen mukaisesti velvoitettava korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(kolmas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen
valituslautakunnan 19.5.2003 tekemi pi#itds (asia R 659/2002-2) kumo-
taan,

2) Vastaaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut,

Jaeger Tiili Cztcz

Julistettiin Luxemburgissa 14 péivini huhtikuuta 2005.

H. Jung M. Jaeger

kirjaaja puheenjohtaja
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