APPLIED MOLECULAR EVOLUTION v. SMHV (APPLIED MOLECULAR EVOLUTION)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

14 paivdnd syyskuuta 2004

Asiassa T-183/03,

Applied Molecular Evolution Inc., kotipaikka San Diego, Kalifornia (Yhdysvallat),
edustajanaan asianajaja A. Deutsch, avustajanaan Weber-Quitzau,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehinééin H. Nokkanen ja A. Folliard-Monguiral,

vastaajana,

jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n toisen valituslautakunnan 13.3.2003
tekeméstd piitoksestd (asia R 108/2002-2), jolla on vahvistettu p#stos evitd
sanamerkin APPLIED MOLECULAR EVOLUTION rekistersinti yhteison tavara-
merkiksi,

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

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Pirrung sekd tuomarit
A. W. H. Meij ja N. J. Forwood,

kirjaaja: hallintovirkamies 1. Natsinas,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimeen 26.5.2003 toimitetun
kanteen,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 5.9.2003 toimitetun
vastineen,

pidettyéin asiassa istunnon 13.5.2004,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja, aikaisemmalta nimeltdan Ixsys Inc., teki yhteison tavaramerkistd 20 péiviind
joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11,
s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla 31.3.2000 yhteison tavaramerkkid
koskevan hakemuksen sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja
mallit) (SMHYV).
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APPLIED MOLECULAR EVOLUTION v. SMHV (APPLIED MOLECULAR EVOLUTION)

Tavaramerkki, jonka rekistersintia haettiin, on sanamerkki APPLIED MOLECULAR
EVOLUTION.

Palvelut, joita varten tavaramerkin rekisterdintii haettiin, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilisti luokitusta tavaramerkkien rekisterdimisti varten koske-
vaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja
muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 42 ja vastaavat seuraavaa kuvausta:
“sellaisten yhdisteiden molekylaarista kisittelys koskeva tutkimustoiminta, joita
kéytetddn hoidossa, diagnostiikassa, maataloustuotteissa, entsyymeissé, kemiallisissa
tuotteissa, ravintotuotteissa, ravinnon lisdaineissa ja teollisissa sovelluksissa, my6s
mutta ei ainoastaan yleis- ja erikoiskemikaaleissa”.

Tutkija hylkdsi hakemuksen 28.11.2001 tekemilldsin paatokselld asetuksen
N:o 40/94 38 artiklan nojalla silld perusteella, ettii haettu tavaramerkki oli kuvaileva
ja siltd puuttui erottamiskyky.

Kantaja valitti tutkijan péétoksestda SMHV:lle 28.1.2002 asetuksen N:o 40/94 59 artik-
lan nojalla.

Valituslautakunta hylkési valituksen 13.3.2003 tekemallitin paitokselld (jiljempina
riidanalainen piitds), joka annettiin kantajalle tiedoksi 24.3.2003 ja jota kantajan
nimen osalta oikaistiin 25.8.2003 tehdylld pidtokselld, silld perusteella, ettd haettu
tavaramerkki oli kuvaileva ja ettd siltd puuttui erottamiskyky asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan b ja ¢ alakohdassa tarkoitetulla tavalla.
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Asianosaisten vaatimukset

;  Kantaja luopui istunnossa vaatimuksestaan, jolla pyrittiin sithen, ettd SMHV

madrittaisiin rekisterdiméin haettu tavaramerkki.

s  Kantaja vaatii, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen pdatoksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

o SMHV vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkéaa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

10 Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, ettd kantaja luopui istunnossa
ensimmiisestd kanneperusteestaan, joka perustui siihen, ettd kantajaa oli riidan-
alaisessa paatoksessi virheellisesti kutsuttu kantajan entiselld nimelld. Kantaja esittad
ndin ollen ainoastaan yhden kanneperusteen, joka perustuu asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan virheelliseen soveltamiseen.
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APPLIED MOLECULAR EVOLUTION v. SMHV (APPLIED MOLECULAR EVOLUTION)

Aivan aluksi on todettava, ettd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojirjes-
tyksen 44 artiklan 1 kohdan mukaan, jota kyseisen tybjirjestyksen 130 artiklan
1 kohdan ja 132 artiklan 1 Lkohdan nojalla sovelletaan henkisti omaisuutta
koskevissa asioissa, kanteessa on mainittava yhteenveto kanteen oikeudellisista
perusteista. Vakiintuneen oikeuskéiytinnon mukaan kanteen tekstiosaa voidaan
tukea ja tdydentii tietyiltd osin viittaamalla kanteen liitteend olevien asiakirjojen
kohtiin, mutta viittaamalla yleisluonteisesti joihinkin asiakirjoihin ei voida korjata
sitd, ettd itse kanteessa ei ole mainittu olennaisia oikeudellisia perusteita ja
perusteluja, jotka siind on edelldi mainittujen sddnnésten mukaan mainittava
(yhdistetyt asiat T-305/94—T-307/94, T-313/94—T-316/94, T-318/94, T-325/94,
T-328/94, T-329/94 ja T-335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij ym. v. komissio,
tuomio 20.4.1999, Kok, 1999, s. 11-931, 39 kohta ja siini mainittu oikeuskiytinto).
Sitd, ettd kanteessa yleisluonteisesti viitataan kantajan SMHV:lle jattdmiin asiakir-
joihin, ei niin ollen voida hyviksyi.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa ensiksi, etti riidanalainen péiitos
perustuu sekd erottamiskyvyn puuttumiseen etti siihen, etti haettu tavaramerkki on
kuvaileva. SMHV tésmensi istunnossa, etti riidanalaista paitosti on luettava siten,
ettd se perustuu pédasiallisesti siihen, etti haettu tavaramerkki on kuvaileva,
Kasiteltiviind olevassa asiassa on aiheellista tarkastella ensiksi sitd, onko valitus-
lautakunta soveltanut oikein asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan "tavaramerkkeji,
jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeisti tai merkinndistd, joita voidaan
elinkeinotoiminnassa kiyttii osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua,
médrad, kiyttdtarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd alkuperd, tavaroiden valmis-
tusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai
palvelujen ominaisuuksia”, ei rekistersid. Lisiksi asetuksen Nio 40/94 7 artiklan
2 kohdassa siddetiin, ettd "edelld 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisterdinnin esteet
olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteiss4”,

II - 3119




14

15

16

17

TUOMIO 14.9.2004 — ASIA T-183/03

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetaan ainoastaan
sellaisia merkkeji ja merkintdjd, joita voidaan kohdeyleison niakékulmasta katsot-
tuna normaalisti kiyttid joko suoraan tai mainitsemalla tavaran tai palvelun
oleellinen ominaisuus kuvailtaessa rekisterdintihakemuksen kohteena olevaa tavaraa
tai palvelua (asia C-383/99 P, Procter & Gamble v. SMHYV, tuomio 20.9.2001,
Kok. 2001, s. I-6251, 39 kohta). Sit#, onko merkki kuvaileva, voidaan siis arvioida
vain ottamalla huomioon kyseessi olevat tavarat tai palvelut ja toisaalta se, miten
kohdeyleisd ymmirtaa kyseisen merkin. '

Kasiteltavini olevassa asiassa valituslautakunta katsoi kohdeyleison osalta epésuo-
rasti, ettii kyseinen yleisd muodostuu proteiinien kisittelyn asiantuntijoista ("the
relevant specialist consumer in the field of protein engineering”; riidanalaisen
pidtoksen 13 kohta). Ensimmaiselld véitteellddn, jonka kantaja esitti kanteessaan ja
jota se sittemmin kehitteli istunnossa, kantaja tuo esiin, etta kohdeyleis6 on
midritettivi laajemmin ja ettd siihen pitdé sisiltyd pienend osana myds sellaisia
henkil®its, jotka ovat vihemmin asiantuntevia kuin valituslautakunnan huomioon
ottamat henkilot, eli muun muassa taloudellisia toimijoita.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, etti kohdeyleiso on mééritetty
oikein riidanalaisessa piitoksessi. Joka tapauksessa sellaisen yleisén ottaminen
huomioon, joka on vihemmin asiantuntevaa kuin riidanalaisessa péftoksessi -
huomioon otettu yleisd, ei muuta kohdeyleisén miérittelyyn liittyvid pédtelmid
kisiteltdvind olevassa tapauksessa, eli sitd, ettd kyse on asiaan perehtyneistd,
poikkeuksellisen valistuneista ja tarkkaavaisista kuluttajista. Hakemuksessa tarkoi-
tettujen palvelujen kiyttStarkoitus edellyttdd ainakin sitd, ettd tdma vihemmaén
asiantunteva yleisé tuntee molekyylimuutosten mahdollisuudet ja edut, mukaan
lukien teolliset edut. Kyseista yleis64 ei siis voida pitid keskivertokuluttajana.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, etti ei ole tarpeen lausua siitd,
hallitseeko koko kyseessii oleva yleiso englannin kielen ty6nsd takia. Asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti on joka tapauksessa riittdvdd todeta, ettd
koska kyseessi oleva sanamerkki on englannin kieltd, kohdeyleisd muodostuu asiaan
perehtyneistid englanninkielisistd kuluttajista.
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APPLIED MOLECULAR EVOLUTION v. SMHV (APPLIED MOLECULAR EVOLUTION)

Valituslautakunta on katsonut kyseessi olevan sanamerkin kuvailevuuden osalta,
ettd sanat "molecular evolution” (molekyylievoluutio) viittaavat perintdainesta
koskevaan alaan, johon kuuluu proteiineja ja deoksiribonukleiinihappoa (DNA)
koskeva tutkimus seki niiden muunteleminen kaupallisin tavoittein (riidanalaisen
pditoksen 9 kohta), ja etti toisaalta sanan "applied” (sovellettu) lisdimiselli
tarkoitetaan kyseessi olevien palvelujen tarkoitusta, eli saatujen yhdisteiden kiyttos
eri tuotteissa (riidanalaisen paitoksen 11 kohta).

Kantaja esittdd toisella viitteellddn, ettd sanalla “evolution” (evoluutio) on useita
merkityksid ja etti tilli sanalla tarkoitetaan niiden molekyylien, jotka ovat
hakemuksessa tarkoitettujen palvelujen kohteena, asteittaista ja sattumanvaraista
muuttumista, eikd niiden suoraa ja ohjattua optimointia, Kyseiselld sanalla on siis
pédinvastainen merkitys kuin hakemuksessa tarkoitetuilla palveluilla.

Ensimméisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa ensiksi, etti valituslautakunta ei ole
keskittynyt pelkdn sanan "evolution” merkitykseen, vaan se on antanut kyseiselle
sanalle erityismerkityksen yhdessi adjektiivin “molecular” (molekyyli-) kanssa, Joka
tapauksessa sana "evolution” soveltuu tarkoittamaan osittaista, vapaaehtoista ja
vilitdntd muuttumista. Erityisesti hyvin valistunut kohdeyleis§ ei epiile siti
tosiseikkaa, ettid kyse on molekyyleille tictoisesti aiheutetusta evoluutiosta, Jos
toisaalta kantajan esittimélld tavalla mydnnetiin, ettd sanalla "evolution” voi olla
useita merkityksid, on todettava, etti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdan nojalla sanamerkkiin on sovellettava hylkiysperustetta, jos ainakin yksi
sen mahdollisista merkityksistd on sellainen, etti se ilmaisee asianomaisten
tavaroiden tai palvelujen ominaisuuden (asia C-191/01 B, SMHV v. Whrigley, tuomio
23.10.2003, Kok. 2003, s. 1-12447, 32 kohta).

Kolmannella viitteelldsin kantaja moittii valituslautakuntaa siité, ettd se on katsonut
sanojen "molecular evolution” (molekyylievoluutio) olevan kuvailevia perintdainesta
koskevalla alalla, vaikka valituslautakunta ei yhtddlta ole paatoksessidn osoittanut
tdmén viitteen paikkansapitivyytti ja vaikka se on toisaalta sivuuttanut sen
tosiseikan, ettd hakemuksessa tarkoitetut palvelut kattavat huomattavasti lagjemman
alan.
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Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo ensiksi, ettd kantajan véite johtuu
riidanalaisen paitoksen lukemisesta vain osittain. Valituslautakunta ei nimittdin ole
kidntinyt sanoja “molecular evolution” yksinomaan perintdaineksen muutoksiksi,
vaan se on myds viitannut perintdainekseen “liittyviin useisiin toimintoihin”, joihin
kuuluu "proteiinitoimintojen keinotekoinen parantaminen kaupallisessa tarkoituk-
sessa” (riidanalaisen paatoksen 9 kohta). Riidanalaisessa paitoksessi esitetty sanojen
"molecular evolution” merkitys on siis laajempi kuin kantajan esittdmé merkitys.

Miti sitten tulee niyttoon valituslautakunnan hyviksymin merkityksen oikeelli-
suudesta, on korostettava, etti valituslautakunnalla on mahdollisuus itse antaa
médritelmd tietyille sanoille olematta velvollinen tukeutumaan tiettyihin asiakirjoi-
hin, edellyttien etti titi madritelmdd voidaan pitdd yleisesti hyvéksyttynd. Kasi-
teltivini olevassa tapauksessa timd madritelmi — vaikka kantaja sen kiistddkin —
oli riittivéin yleinen, jotta sitd ei tarvinnut osoittaa oikeaksi riidanalaisessa
paatoksessi. SMHV on nimittdin vastineessaan voinut helposti vahvistaa tdméin
médritelmin pellin sanakirjan ja tietosanakirjan avulla. Poikkeuksellisen valistunut
kohdeyleiso voi ndin ollen itse vaivatta yhdistid sanat "molecular evolution”
perintéainesta koskevaan alaan. Edelld 20 kohdassa mainitun oikeuskéytannon
perusteella se tosiseikka, ettd niilld sanoilla voi olla toinen merkitys, ei poista niiden
kuvailevuutta hakemuksessa tarkoitettujen palvelujen osalta.

Kantaja ei voi tiltd osin moittia valituslautakuntaa siitd, ettd se on nojautunut
kantajan Internet-sivustolta kerittyihin tietoihin arvioidessaan kyseisen sanamerkin
kuvailevuutta hakemuksessa tarkoitettujen palvelujen osalta. Valituslautakunta ei
nimittidin ole tukeutunut niihin tietoihin arvioidakseen sitd, miten kohdeyleis6
ymmirtii sanamerkin, vaan vastatakseen kantajan viitteeseen, jonka mukaan tutkija
oli ymmirtanyt vidrin tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen palvelujen luon-
teen. Koska naiden palvelujen luonne joka tapauksessa ilmenee riittdvén selkedsti
tavaramerkkihakemuksesta itsestidn, hakemuksessa tarkoitettujen palvelujen luon-
teen vahvistaminen muualta kerityilla tiedoilla ei voi vahingoittaa kantajaa.
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Koska sanojen "molecular evolution” miiiritelmi kattaa hakemuksessa tarkoitetut
palvelut ainakin osittain, kuten valituslautakunnalle tehdyn valituksen perusteluista
ilmenee, timi kuvaileva merkitys on riittivi peruste evitd haetun tavaramerkin
rekisterdinti. Vakiintuneessa oikeuskiytinnéssi on nimittiin katsottu, ettd kun
tavaramerkin rekisterintid on haettu kokonaista tavara- tai palveluryhméi varten
tekemiittd eroa niiden eri tavaroiden ja palvelujen valills, joista ryhmd muodostuu,
valituslautakunta voi vapaasti arvioida tavaramerkin sisiltimin merkin kuvaile-
vuutta kokonaisuutena koko sen tavara- ja palveluryhmiin osalta, jota tavaramerk-
kihakemuksessa on tarkoitettu (palvelujen osalta asia T-358/00, DaimlerChrysler v.
SMHYV (TRUCKCARD), tuomio 20.3.2002, Kok. 2002, s. 11-1993, 34, 37 ja 44 kohta;
tavaroiden osalta asia T-106/00, Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE), tuomio
27.2.2002, Kok. 2002, s. 1I-723, 46 kohta). Lisiksi tavaramerkkihakemuksessa
tarkoitettujen palvelujen yleisluonteinen médrittely teki Kkisiteltdviind olevassa
tapauksessa valituslautakunnalle mahdottomaksi erotella hakemuksessa tarkoitetut
palvelut sen mukaan, koskivatko ne perintéaineksen muutoksia suoraan vai eivit. Se
seikka, ettd osa hakemuksessa tarkoitetuista palveluista saattaa koskea toimintoja,
jotka eiviit edellytd perint6aineksen muutosta, ei voi johtaa sithen, etti haettu
tavaramerkki rekisterdidiin kaikkia hakemuksessa tarkoitettuja palveluja varten,
vaikka kyseinen merkki kuvailee suoraan joitain muita hakemuksessa tarkoitettuja
palveluja. Tillaisella rekisterdinnilld sivuutettaisiin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan c alakohtaan kirjattu ehdoton hylkdysperuste.

Kantaja esittdd viimeiselli vitteelldén, ettd kyseessd olevan sanamerkin kokonais-
arvioinnin kannalta sana "applied” (sovellettu) viihenti entisestidn kyseisen merkin
yleismerkitysti.

Ensimméisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, etti timi viite on hylittava,
Valituslautakunta on nimittiin perustellusti todennut, etti kyseinen sana tarkoittaa
kiytintoon pantua tai kiytinnon sovellukseen liittyvid (riidanalaisen pagtoksen
10 kohta). Tieteen tai teollisuuden maailmassa tallainen adjektiivi kuvaa pyrkimysta
teoreettisten tutkimusten soveltamiseksi kiytintéon. Tama adjektiivi ndin ollen
entisestdiin vahvistaa kyseisen sanamerkin kuvailevuutta, silli se madrittis
tarkemmin erityisesti teolliset ja kaupalliset pyrkimykset, jotka liittyviit molekylaa-
rista kisittelyd koskeviin palveluihin.
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Koska kyseessi oleva sanamerkki kokonaisuudessaan muodostuu englannin kielen
lauseoppia noudattaen muodostetusta sanojen yhdistelméstd, nididen sanojen
liittiminen yhteen ei voi vihentd# niiden kuvailevuutta hakemuksessa tarkoitettujen
palvelujen osalta. Niiden sanojen liittdminen yhteen painvastoin vahvistaa kunkin
sanan merkitysti. Valituslautakunta on ndin ollen perustellusti pétellyt, ettd
sanamerkki APPLIED MOLECULAR EVOLUTION on kuvaileva tavaramerkkiha-
kemuksessa tarkoitettujen palvelujen osalta, eli molekylaarisen kisittelyn osalta, jolla
tahdatian yhdisteiden kéyttoon eri tuotteissa.

Koska riittéd, ettd jokin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa luetelluista
ehdottomista hylkiiysperusteista soveltuu, jotta merkiltd on evittdvd rekisterdinti -
yhteison tavaramerkiksi, ei ole syytd ryhtyéd pohtimaan sitd, puuttuuko kyseiseltd
tavaramerkilta valituslautakunnan katsomalla tavalla myds erottamiskyky, minkd
seikan kantaja on puolestaan kiistanyt.

Kaiken edell esitetyn perusteella kanne on hylattavé.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjérjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hividd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hdvinnyt asian ja SMHV on
vaatinut oikeudenkiyntikulujensa korvaamista, kantaja on velvoitettava korvaamaan
oikeudenkdyntikulut.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylitiin,

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut,

Pirrung Meij Forwood

Julistettiin Luxemburgissa 14 piivini syyskuuta 2004.

H. Jung J. Pirrung

kirjaaja toisen jaoston puheenjohtaja

IT - 3125



