TUOMIO 7.6.2001 — ASIA T-359/99

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

7 pdivdni kesikuuta 2001 *

Asiassa T-359/99,

Deutsche Krankenversicherung AG (DKV), kotipaikka Koln (Saksa), edustaja-
naan asianajaja S. von Petersdorff-Campen, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asia-
miehindin D. Schennen ja S. Bonne, prosessiosoite Luxemburgissa,

vastaajana,

jossa kantaja on nostanut kanteen sisimarkkinoiden harmonisointiviraston
(tavaramerkit ja mallit) ensimmaiisen valituslautakunnan 15.10.1999 tekemisti
paitoksestd (asia R 19/1999-1), joka liittyi tavaramerkin EuroHealth rekiste-
réintiin yhteison tavaramerkiksi,

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

toimien kokoonpanossa: presidentti A. W. H. Meij sekd tuomarit A. Potocki ja
J. Pirrung,

kirjaaja: hallintovirkamies J. Palacio Gonzalez,

ottaen huomioon ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 24.12.1999 toi-
mitetun kanteen,

ottaen huomioon ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 21.3.2000 toimi-
tetun vastineen,

ottaen huomioon 30.11.2000 pidetyssi suullisessa kisittelyssi esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja on hakenut 26.6.1996 yhteison tavaramerkkii sisimarkkinoiden har-
monisointivirastolta (tavaramerkit ja mallit) (jiljempini virasto) yhteison tava-
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ramerkistd 20 pdivdani joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin timi asetus on muutettuna,
perusteella. '

Tavaramerkki, jonka rekistersintiid on haettu, on sanamerkki EuroHealth.

Palvelut, joita varten rekisterdintii on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd varten koskevaan,
15 pidivini kesikuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen pohjautuvan luoki-
tuksen luokkaan 36 (”vakuutustoiminta; rahatalousasiat™), sellaisena kuin timi
sopimus on tarkistettuna ja muutettuna.

Tutkija on hylinnyt 13.11.1998 hakemuksen asetuksen N:o 40/94 38 artiklan
perusteella siitd syysti, ettd sanamerkki oli erottamiskyvyton.

Kantaja on hakenut 6.1.1999 virastossa muutosta tutkijan piitokseen asetuksen
N:0 40/94 59 artiklan mukaisesti.

Ensimmaiinen valituslautakunta on hyldnnyt valituksen 15.10.1999 tekemilldan

paitokselld (jaljempini riidanalainen piitds), joka annettiin kantajalle tiedoksi
25.10.1999.

&

Valituslautakunta katsoi, ettd vaikka tutkijan pédidtos perustui asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaan sekid 7 artiklan 2 kohtaan, voidaan
timin asian yhteydessi yhti lailla soveltaa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan ¢ alakohtaa.

II-1650




DKV V. SMHV (EUROHEALTH)

Asianosaisten vaatimukset

¢ Kantaja vaatii, ettd ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin

— ensisijaisesti muuttaa kanteen kohteena olevaa piitdstid niin, ettid virasto
velvoitetaan julkaisemaan yhteisén tavaramerkkilehdessi sanamerkki Euro-
Health yhteison tavaramerkkinid hakemuksessa tarkoitettuja luokan 36 pal-
veluja varten

— toissijaisesti kumoaa riidanalaisen piiatdksen

— velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

9  Virasto vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkii kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.
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Vaatimus, jonka mukaan virasto on velvoitettava julkaisemaan tavaramerkkia
EuroHealth koskeva hakemus

Kantaja vaatii ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuinta miidrdamdin, ettd
viraston on julkaistava kyseessi oleva tavaramerkkihakemus yhteisén tavara-
merkkilehdessi asetuksen N:o 40/94 40 artiklan mukaisesti.

Asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaan viraston on toteutettava
yhteisdjen tuomioistuimen tuomion tdytintéonpanosta johtuvat toimenpiteet.
Siten ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtdvini ei ole antaa virastolle
tillaista midrdysti. Viraston on itse paiteltivi, mitd toimenpiteitd sen on timin
tuomion tuomiolauselman ja perustelujen noudattamiseksi toteutettava (asia
T-163/98, Procter & Gamble v. SMHV, BABY-DRY, tuomio 8.7.1999,
Kok. s. I1-2383, 53 kohta). Kisiteltdvinid olevaa vaatimusta el siten tidstd syystd
voida ottaa tutkittavaksi. '

Vaatimus, jonka mukaan tuomioistuimen tulisi ensisijaisesti muuttaa riidan-
alaista pAdtdsti ja toissijaisesti kumota se, koska asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohtaa on sovellettu virheellisesti

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakobdan virbeellistd soveltamista
koskeva kanneperuste

Asianosaisten viitteet ja niiden perustelut

Kantajan mielestid sanamerkin EuroHealth osana olevat sanat samoin kuin timi
yhdyssana itsessdin voidaan tulkita monella tavalla, mutta niiden tulkitseminen
edellyttdd aina idlyllisten padtelmien tekoa.
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Kantaja viittad lisiksi, ettd vapaana pitdmisen tarpeen, joka perustuu kantajan
mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan, tulee olla
konkreettinen. Riidanalainen pidtds perustuu kuitenkin abstraktiin vapaana
pitimisen tarpeeseen, ja tillaisen tarpeen huomioon ottaminen saattaa jatkossa
johtaa siihen, ettd tavaramerkkihakemukset hylitiin pelkistidn spekulatiivisten
syiden johdosta.

Toisaalta virasto ei kantajan mukaan ole ottanut huomioon riidanalaisessa pai-
toksessd asetuksen N:o 40/94 12 artiklan b alakohtaa, jonka tarkoituksena on
taata, ettd vaikka kuvailevan merkinniin lyhennelmisti tai muunnelmasta muo-
dostuva merkki voidaan rekisterdidd, ei niiden, jotka kayttdvit tillaista mer-
kintai, tarvitse peldtd, ettd yhteison tavaramerkinhaltija voisi estdd merkinnin
kdyton.

Kantaja korostaa vield, ettei virasto ollut ottanut huomioon jisenvaltioiden
kansallisten tavaramerkkiviranomaisten kiytintod ja niistd erityisesti yhteisén
englanninkielisten jdsenvaltioiden eli Irlannin ja Yhdistyneen Kuningaskunnan
kansallisten viranomaisten kiytint6d, koska nimi ovat rekisterdineet lukuisia
tavaramerkkejd, joiden osana on sana Euro. Samanaikaisesti viraston tutkimus-
raportit osoittavat, etti kansalliset tavaramerkkiviranomaiset ovat rekisterdineet
sanamerkkeji, jotka muodostuvat, kuten kyseessi oleva merkkikin, sanasta Euro
yhdistettyni kuvailevaan ilmaukseen.

Viraston mielesti sanamerkkid EuroHealth ei voida rekistersida, jos yksikin
niistd merkityksisti, joita kohderyhmin kuluttajat tille sanamerkille antavat, on
kuvaileva. Viraston mukaan sanalla EuroHealth on pelkistidn se sama kuvaileva
merkitys kuin sen kahdella eri osalla, joista se muodostuu.

Lisdksi virasto korostaa, ettei asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa siidet:
vapaana pitimisen tarpeesta. Hylkidysperusteena tidssi asiassa on pikemminkin
ollut se, ettei kyseessd oleva merkki voi muodostaa tavaramerkkii.
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Virasto toteaa, ettd asetuksen N:o 40/94 12 artiklan b alakohta koskee rekiste-
roidyn yhteison tavaramerkin suojan ulottuvuutta ja etti sitd sovelletaan tava-
ramerkkiloukkausten yhteydessa.

Vaikka etuliitteen Euro sisiltdvid muita tavaramerkkeji on rekisteroity, virasto
korostaa, etti kyseessi olevat merkit eivit ole timin oikeudenkidynnin kohteena
ja ettd tutkimusraporttien tarkoituksena ei ole ollut hyodyllisen materiaalin
tuottaminen ehdottomien hylkiysperusteiden tutkimista varten.

Lopuksi virasto muistuttaa, ettd riidanalaisessa paidtoksessd valituksen hylkaa-
minen perustui sithen, mitid sanamerkki EuroHealth englannin kielell4 tarkoittaa,
eli ensimmiinen valituslautakunta on todennut, ettid hylkidysperuste on olemassa
yhteisén englantia puhuvassa osassa.

Yhteisdjen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan tavaramerkkeji,
”jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinnéisti, joita
voidaan elinkeinotoiminnassa kiyttii osoittamaan tavaroiden tai palvelujen
lajia, laatua, mairidi, kdyttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd alkuperdi,
tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita
tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia”, ei rekisteroida.

Lainsiitijan tarkoituksena on niin ollen ollut sditii, ettd tdllaisten merkkien on
siksi, ettd ne ovat yksinomaan deskriptiivisid, lihtokohtaisesti katsottava olevan
kykenemittdmii erottamaan yrityksen palvelut toisen yrityksen palveluista,
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sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan
soveltamista. Sitd vastoin sellaiset merkit tai ilmaukset, jotka eivit ole merki-
tykseltdan yksinomaan deskriptiivisid, on mahdollista rekistersidi yhteisén
tavaramerkeiksi.

Lisaksi vakiintuneen oikeuskiytinnon mukaan arvioitaessa sitd, onko rekiste-
rointihakemus hylittiva asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdassa
sdddetyn ehdottoman hylkiysperusteen nojalla, on otettava huomioon ainoas-
taan ne tavarat ja palvelut, joita varten merkki halutaan rekistersidi (ks. asia
T-135/99, Taurus-Film v. SMHYV, Cine Action, tuomio 31.1.2001, 25 kohta, ei
vield julkaistu oikeustapauskokoelmassa, ja asia T-136/99, Taurus-Film v. SMHYV,
Cine Comedy, tuomio 31.1.2001, 25 kohta, ei vield julkaistu oikeustapaus-
kokoelmassa).

Sen lisiksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdassa siddetdin, ettd edelld
1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekistersinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan
osassa yhteisoi”.

Valituslautakunta on kuitenkin timin asian yhteydessi todennut, etti sanan
EuroHealth osana oleva sana Health — “terveys” englanniksi — ymmadrretiin
yleisesti kyseisessi kohderyhmissa ilmaukseksi, jolla kuvaillaan vakuutussektoria
tai -alaa, eli sairausvakuutusta. Sanan Euro valituslautakunta on puolestaan
katsonut vastaavan adjektiivia “eurooppalainen”. Se, etti etuliite Euro on lisitty
sanaan Health, ei valituslautakunnan mukaan anna merkille sellaista muuta
lisdpiirrettd, jonka johdosta merkkii ei kokonaisuutena tarkasteltuna enii voi-
taisi pitdad sairausvakuutuspalveluita kuvailevana ilmauksena. '

Ensiksi on todettava, kuten valituslautakunta perustellusti on katsonut, ettd
sanaa EuroHealth voidaan kiyttdd kuvailtaessa englanninkieliselli Euroopan
yhteison alueella mairittyjd vakuutuspalveluita eli Euroopan laajuisesti tarjot-
tavia sairausvakuutuspalveluita. Kuten valituslautakunta on todennut, ainakin
tuolla alueella sana Health pelkistiin kuvailee sairausvakuutuspalveluita ja
etuliitteelld Euro osoitetaan kyseessi olevien palveluiden eurooppalaisuus. Ei ole
myoskdan mahdollista katsoa, etti etuliitteen Furo ja substantiivin Health
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yhdistiminen antaisi sanalle EuroHealth jonkin ylimiiriisen elementin, jonka
ansiosta tami merkki ei endi pelkistiddn kuvailisi Euroopan laajuisesti tarjottavia
sairausvakuutuspalveluja.

Niin ollen sana EuroHealth voidaan kyseisessi kohderyhmissid vilittomisti ja
asiaa enemmin pohtimatta yhdistdd konkreettisesti ja suoraan sairausvakuutus-
palveluihin, jotka kuuluvat riidanalaisessa rekisterdintihakemuksessa tarkoi-
tettuun, vakuutuspalvelut kattavaan palveluluokkaan. Tissd tapauksessa
kohderyhmini oletetaan olevan vakuutuspalveluita kiyttivit, englantia puhu-
vat, tavanomaisesti valistuneet sekid kohtuullisen tarkkaavaiset ja huolelliset
keskivertokuluttajat (ks. vastaavasti asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
tuomio 22.6.1999, Kok. 1997, s. I-3819, 26 kohta).

On my®s syytd korostaa, ettd asetuksen N:o 40/94 12 artiklassa sdddetddn siitd,
milli tavoin yhteison tavaramerkin haltijan oikeutta saadaan elinkeino-
toiminnassa rajoittaa. Huolimatta ilmeisesti sukulaisuussuhteesta 7 artiklan
1 kohdan c alakohdan ja 12 artiklan b alakohdan vilill4, ei viimeksi mainitulla
saannokselld ole ratkaisevaa vaikutusta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdassa siddetyn ehdottoman hylkiysperusteen tulkintaan (ks. vastaavasti
asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok. 1999,
s. 1-2779, 28 kohta). Niin ollen asetuksen N:o 40/94 12 artiklan b alakohdan
soveltamisalalla ei ole vaikutusta siihen, mitd edelldi on esitetty asetuksen
N:o0 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan soveltamisesta tdssd asiassa.

Miti tulee kantajan viitteeseen, jonka mukaan Irlannin ja Yhdistyneen Kunin-
gaskunnan kansalliset tavaramerkkivirastot ovat rekisteréineet lukuisia tavara-
merkkejd, joihin on sisiltynyt sana Euro, on muistutettava, ettid yhteison
tavaramerkin tarkoituksena on asetuksen N:o 40/94 johdanto-osan ensimmaiisen
perustelukappaleen mukaan se, ettd yrityksille on tehty mahdolliseksi yhteison
tavaramerkin avulla yksil6idd ”tavarat ja palvelut samalla tavalla koko yhtei-
sOssd, rajoista huolimatta”; aiemmat jisenvaltioissa suoritetut rekistersinnit ovat
seikka, joka voidaan ainoastaan ottaa huomioon yhteisén tavaramerkkia rekis-
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terditdessd, eiki timai seikka ole millddn tavoin ratkaiseva (asia T-122/99, Procter
& Gamble v. SMHYV, saippuan muoto, tuomio 16.2.2000, Kok. 2000, s. II-265,
60 ja 61 kohta seki asia T-32/00, Messe Miinchen v. SMHYV, electronica, tuomio
3.12.2000, Kok. 2000, s. 11-3829, 45 ja 46 kohta).

Vaikka ei siis ole poissuljettua, etti virasto mahdollisesti voi saada vaikutteita
kansallisista kadytdnnoistd, on edelli mainitusta seurauksena se, ettei valitus-
lautakunnan ole tarvinnut kyseessd olevassa tapauksessa tehdi kantajan mai-
nitsemien kansallisten kdytintdjen mukaista ratkaisua.

Kantajan mainitsemien viraston tutkimuskertomusten osalta on syyti muistaa,
ettd kyseisilli kertomuksilla on asetuksen N:o 40/94 39 artiklan perusteella
yksinomaan tarkoitus informoida yhteison tavaramerkin hakijaa mahdollisista
suhteellisista rekisterdintiesteisti, eikd kertomus ole tilti osin tyhjentivi. Kuten
virasto on korostanut perustellusti, niiden kertomusten tarkoituksena ei siti
vastoin ole toimia tutkimusmateriaalina ehdottomia rekisterdintiesteita tutkit-
taessa.

Niin ollen voidaan katsoa, ettei kantaja ole esittinyt mitidn sellaista viitettd,
jonka vuoksi olisi perusteltua kumota riidanalainen piités, sikili kuin tuolla
pddtokselld on evirtty sanan EuroHealth rekisterdinti sen johdosta, ettd merkilld
pelkdstian kuvaillaan sairausvakuutuspalveluja.

Koska kantaja on kyseessi olevassa tapauksessa tehnyt rekisterdintihakemuksen
kaikkia luokkaan ”vakuutustoiminta” kuuluvia palveluita varten tekemitti eroa
eri palvelujen vililld, valituslautakunnan on katsottava ratkaisseen hakemuksen
asianmukaisesti siltd osin kuin hakemus koski niiti palveluja kokonaisuu-
dessaan.

II- 1657



34

35

36

37

TUOMIO 7.6.2001 — ASIA T-359/99

Valituslautakunta on todennut rahataloudellisten palveluiden osalta riidanalai-
sessa paitoksessd, ettd sanaa EuroHealth voidaan kiyttdd ”yhteison englannin-
kielisessi osassa sellaisena ilmauksena, jolla suoraan kuvaillaan sellaisia
rahataloudellisia palveluita, jotka liittyvdt pidoman muodostamiseen ja joilla
tiydennetiin sairausvakuutuspalveluita tai sellaiseen tarkoitukseen tarkoitettuja
palveluita”.

Tiltd osin riidanalaisen piitoksen perusteluista ei ilmene, ettd kyseisessd koh-
deryhmissid sana EuroHealth vilittémaisti ja asiaa enemmin pohtimatta yhdis-
tettdisiin konkreettisesti ja suoraan kyseisiin rahataloudellisiin palveluihin.

Valituslautakunta on nimittdin todennut edelld esitetyn piitelminsi tueksi rii-
danalaisen paitoksen 19 kohdassa, etti tiettyjd rahataloudellisia palveluita, eri-
tyisesti ”pddomaa kasvattavia toimia, kuten sidist- ja sijoitusohjelmia” tarjotaan
usein suojaksi sairautta tai sairaudesta johtuvaa ansionmenestysti vastaan.
Valituslautakunta on timin nikemyksensi tueksi esittinyt, ettdi “eurooppa-
laisessa mittakaavassa suuntauksena niyttid olevan, ettd julkisen sektorin tar-
joamasta sairausvakuutuksesta ollaan siirtymissi yksityisen sektorin tarjoamiin
palveluihin”. Naiilld perusteluilla ei kuitenkaan pystytd osoittamaan sitd, ettd
englantia puhuva keskivertokuluttaja mieltiisi sanalla EuroHealth kuvattavan
tiettyjd rahataloudellisia palveluita, vaan niissd perusteluissa pikemminkin ker-
rotaan perinpohjaisesti ne syyt, joiden johdosta tietyt kuluttajat ovat kiin-
nostuneita kiyttimiin nditd palveluita. Valituslautakunnan toteama yhteys
toisaalta merkin semanttisen sisillon, siis “terveys Euroopassa”, ja toisaalta
kyseessid olevien palveluiden vililld ei ole siind miirin konkreettinen ja suora,
etti kohderyhmin kuluttajien voitaisiin katsoa timin merkin perusteella pysty-
vin vilittdmaisti yksiloimiin nuo palvelut ja ettd merkilld néin ollen kuvailtaisiin
kyseisid palveluja.

Kyseinen merkki tuo siis korkeintaan episuorasti kyseiseen kohderyhmiin
kuuluvien henkildiden mieleen ne palvelut, jotka kuuluvat luokkaan ”rahata-
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lousasiat”, tai jonkin nididen palvelujen ominaispiirteisti. Niin ollen valitus-
lautakunnan riidanalaisessa paatoksessdén esittimi yhteys sanan EuroHealth ja
kyseessi olevien rahataloudellisten palveluiden vililld on liian episelvi ja epa-
mdairiinen, jotta tapaukseen voitaisiin soveltaa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan ¢ alakohtaa.

Edelld mainituista syistd valituslautakunta on tehnyt virheen katsoessaan, etti
sana EuroHealth muodostuu yksinomaan merkeistid, joita voidaan kiyttis
rahatalousasioiden kuvailemisessa, ja ndin ollen riidanalainen piitos on niiltd
osin kumottava.

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

Asianosaisten viitteet ja niiden perustelut

Kantaja on korostanut, etti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ala-
kohdassa tarkoitettua hylkiysperustetta eli erottamiskyvyn puuttumista ei tdssi
tapauksessa voida perustella silli, etti saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan
c alakohdan soveltamisedellytykset tiyttyvit. Niiden siinnosten systematiikka
estdd kantajan mukaan soveltamasta erottamiskyvyn arviointiin kriteerejd, jotka
koskevat kuvailevuuden arviointia.
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Kantaja huomauttaa toisaalta, etti kyseessi oleva merkki sisdltdd riittdvin
mdirdan lisielementtejd, jotta sitdi voidaan pitdd erottamiskykyisend; merkki
nimittiin muodostuu piisanoista johdetuista lyhenteistd ja ndiden lyhenteiden
yhdistelmistd. Kantajan mielestd sana EuroHealth on keinotekoisesti muo-
dostettu sana, jota ei myodskiin l6ydy mistddn sanakirjasta.

Virasto puolestaan esitti, ettd riildanalainen paitos perustuu hylkdysperusteisiin,
jotka ovat kidytinnéssi osittain piillekkiisid. Viraston mukaan sellainen sana,
jolla yksinomaan kuvaillaan tuotteen lajia tai kidyttotarkoitusta, ei voi erottaa
yrityksen tuotteita toisen yrityksen tuotteista. Silld, ettei sanaa EuroHealth ole
mainittu missddn sanakirjassa, ei ole merkitystd, koska keskeinen arvostelupe-
ruste on se, miten sana ymmairretdin kohderyhmaissa.

Siltd osin, puuttuuko merkiltd erottamiskyky suhteessa rahataloudellisiin palve-
luihin, virasto korostaa lopuksi, etti riidanalaisessa pddtoksessid on mainittu, ettd
tietyilld niistd palveluista, kuten sdidstoohjelmilla, on mys tarkoitus antaa suo-
jaa sairauden varalta. Toisaalta viime aikoina vakuutuspalvelut ja rahatalou-
delliset palvelut ovat sisilloltiddn lihestyneet huomattavasti toisiaan.

Yhteiséjen ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan ”tavaramerkit,
joilta puuttuu erottamiskyky”, ovat sellaisia merkkej, joita ei voida rekisterdida.
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Lisaksi, kuten asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdasta ilmenee, merkkii ei
voida rekisteridd yhteison tavaramerkiksi, jos yksikin ehdottomista hylkays-

perusteista soveltuu kyseessi olevaan merkkiin (ks. em. asia BABY-DRY, tuomion
29 kohta).

Koska edelli on jo todettu valituslautakunnan katsoneen perustellusti, etti
sanalla EuroHealth pelkistiin kuvaillaan vakuutuspalveluja yhteison englantia
puhuvassa osassa, on endi syyti tutkia, miten valituslautakunta on soveltanut
sitd ehdotonta hylkaysperustetta, jonka mukaan kyseiselti merkiltd puuttuu
erottamiskyky rahataloudellisten palveluiden osalta.

Vaikka riidanalainen pddtés perustuu muodollisesti asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan b ja ¢ alakohtiin, on katsottava, ettid kiytinndssd padtosti
on perusteltu ainoastaan c alakohdan soveltamisella. Se, ettd sanalta EuroHealth
puuttuu erottamiskyky, johdetaan nimittiin riidanalaisen piitoksen 18 kohdassa
siitd, ettd timi sana on kuvaileva. Valituslautakunta on todennut, etti koska
merkilld pelkistidn kuvaillaan hakemuksessa mainittuja palveluja, se on my®s
tdysin vailla erottamiskykya. Niin ollen valituslautakunta ei ole esittdnyt mitdin
itsendistd perustelua asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
soveltamisen tueksi.

Edelld on jo todettu, ettd valituslautakunta on virheellisesti katsonut, etti sana
EuroHealth muodostui yksinomaan kyseisid rahataloudellisia palveluita kuvaa-
vista merkeisti. Tamin perusteella ei voida myoskiin katsoa, ettd tuo sana olisi
rahataloudellisten palveluiden osalta kykenemiton erottamaan yrityksen palvelut
toisten yritysten palveluista.
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Vaikka ne tekijdt, joiden vuoksi niitd kahta ehdotonta hylkiysperustetta sovel-
letaan, ovat tietyssd mairin samoja, ndilli hylkiysperusteilla on kuitenkin oma
soveltamisalansa (ks. vastaavasti asia T-345/99, Harbinger Corporation v.
SMHV, TRUSTEDLINK, tuomio 26.10.2000, 31 kohta, ei vield julkaistu
oikeustapauskokoelmassa). Koska riidanalaisessa padtoksessi ei kuitenkaan ole
millddn tavalla itsendisesti perusteltu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdan soveltamista, paités on kumottava rahataloudellisten palvelujen

osalta myos silli perusteella, ettd pditoksessdi on sovellettu virheellisesti ase-
tuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

Niin ollen ei ole syytd muuttaa riidanalaista pddtostd vaan paitos on kumottava,
ja viraston on toteutettava yhteison tuomioistuimen timin tuomion tdy-
tintoonpanosta johtuvat toimenpiteet asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan
mukaisesti.

Edelld mainittujen perustelujen valossa on katsottava, ettd riidanalainen paitds
on kumottava siltd osin kuin se koskee rahataloudellisia palveluita, jotka kuu-
luvat palveluluokkaan ”rahatalousasiat”, ja ettd pddtoksen muuttamista ja
kumoamista koskevat muut vaatimukset on hylittavd muilta osin.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen ty6jirjestyksen 87 artiklan 3 koh-
dassa miiritiadn, ettd jos asiassa osa vaatimuksista ratkaistaan toisen asian-
osaisen ja osa toisen asianosaisen hyviksi, ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin
voi mairitd, ettd kukin asianosainen vastaa omista kuluistaan. Kisiteltivina
olevassa asiassa on paitettivd, ettd molemmat asianosaiset vastaavat omista
kuluistaan.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Sisdmarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmii-
sen valituslautakunnan 15.10.1999 tekemi piitos (asia R 19/1999-1)
kumotaan silti osin kuin se koskee palveluita, jotka kuuluvat palvelu-
luokkaan ”rahatalousasiat”.

2) Kanne hyldtdin muilta osin.

3) Molemmat asianosaiset vastaavat omista oikeudenkiyntikuluistaan.

Mej) Potocki Pirrung

Julistettiin Luxemburgissa 7 piivini kesikuuta 2001.

H. Jung A. W. H. Mejj

kirjaaja presidentti
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