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YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmdinen jaosto)

27 péivini syyskuuta 2005

Asiassa T-123/04,

Cargo Partner AG, kotipaikka Fischamend (Itivalta), edustajanaan asianajaja
M. Wolner,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamiehendin G. Schneider,

vastaajana,

* Oikeudenkiyntikieli: saksa.
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CARGO PARTNER v. SMHV (CARGO PARTNER)

jossa on kyse SMHV:n ensimmadisen valituslautakunnan 26.1.2004 tekemié paétosta
(asia R 346/2003-1), joka koskee sanamerkin CARGO PARTNER rekisterdintid
yhteison tavaramerkiksi, vastaan nostetusta kanteesta,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (ensimmiinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. D. Cooke sekd tuomarit R. Garcia-
Valdecasas ja V. Trstenjak,

kirjagja: hallintovirkamies J. Plingers,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 31.3.2004
toimitetun kannekirjelmén,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 9.7.2004 jdtetyn
SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon 9.3.2005 pidetyssd istunnossa esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Cargo Partner AG jétti 14.5.2002 yhteison tavaramerkkid koskevan hakemuksen
sisimarkkinoiden harmonisointivirastoon (tavaramerkit ja mallit) yhteison tavara-
merkistd 20 piivind joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94
(EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla.

Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, on sanamerkki CARGO PARTNER.

Palvelut, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisteréimistd varten koskevaan,
15 péivind kesikuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen
luokkiin 36 ja 39, sellaisena kuin timé sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, ja
vastaavat seuraavaa kuvausta:

— luokka 36: "Vakuutustoiminta”

— luokka 39: "Kuljetus; tavaroiden pakkaus ja varastointi; matkojen jérjestiminen”.
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Tutkija hylkési rekisterdimistd luokkaan 39 kuuluvia kuljetus-, tavaroiden pakkaus-
ja varastointipalveluja varten koskevan hakemuksen 19.3.2003 tekemailldén paatok-
selld asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan nojalla, koska
kyseiseltd sanamerkiltd puuttui erottamiskyky ja koska se oli kuvaileva.

Kantaja valitti 19.3.2003 SMHV:oon asetuksen N:o 40/94 57-62 artiklan nojalla
tutkijan pdidtoksestd siltd osin kuin siind hyldtddn tavaramerkin rekisteréiminen
edelld 3 kohdassa mainittuja palveluja varten.

SMHV:n ensimméinen valituslautakunta hylkédsi valituksen 26.1.2004 asiassa R
346/2003-1 tehdylld pdatokselld (jaljempédnd riidanalainen péitos) silld perusteella,
ettd haetulta tavaramerkiltd puuttui asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b
alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskyky, ja vahvisti siten tutkijan 19.3.2003
tekemén péditéksen.

Arvioidessaan sanamerkin CARGO PARTNER erottamiskykyd valituslautakunta
totesi, ettd kohdeyleis6 oli englanninkielinen yleisé kokonaisuudessaan.

Se katsoi ennen kaikkea, ettd englanninkielisen merkityksensd osalta ilmaisuilla
"cargo” ja "partner” ei ollut erottamiskykyd kyseessd olevan sellaisten palvelujen
luettelon osalta, jotka koostuivat kuljetuspalveluista ja niihin liittyvistd palveluista,
kuten tavaroiden pakkauksesta ja varastoinnista. Se katsoi, ettd englanninkielinen
ilmaisu "cargo partner” voitiin kidntdd saksaksi "Frachtpartner” tai "Transportpart-
ner” ja ettd se oli muodostettu englannin kielen kielioppisdéintdjen mukaisesti.
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Sitten valituslautakunta viittasi erddseen internet-sivustoon ja korosti, ettd merkkid
CARGO PARTNER kiytettiin jo rahtialan kumppanien osoittamiseen. Se lisési, ettd
silld, ettd tdtd ilmaisua ei vield ollut siséllytetty mihinkddn erikoissanakirjaan, ei ollut
merkitystd.

Valituslautakunta katsoi, ettd mink#in seikan perusteella ei ollut mahdollista todeta,
ettd kokonaisuutena ja arvioituna suhteessa kyseessi oleviin palveluihin merkki
CARGO PARTNER olisi enemmin kuin osiensa summa. Tdmdn perusteella se
totesi, ettd mainitulta merkiltd puuttui rekisterdinnin edellyttdimd vihdinenkin
erottamiskyky ja ndin ollen sitd ei asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b
alakohdan nojalla voitu rekister6idé.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— muuttaa riidanalaista pdétostd siten, ettd haetun merkin rekisterdinti hyviksy-
tadn

— toissijaisesti palauttaa asian SMHV:oon

— joka tapauksessa velvoittaa korvaamaan kantajan oikeudenkéyntikulut.
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SMHYV vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkéd kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

Tutkittavaksi ottaminen

SMHYV tekee aluksi kolme oikeudenkdyntiviitettd, joista kaksi koskee kanteen
sellaisenaan ja kolmas kanteen vaatimusten kolmannen kohdan tutkittavaksi
ottamisen edellytyksid. Kantaja katsoo sitd vastoin, ettd sen kanne voidaan ottaa
tutkittavaksi.

Ensimmdinen oikeudenkéyntivdite

Asianosaisten lausumat

SMHYV tekee oikeudenkdyntiviitteen silld perusteella, ettd kantajalla ei ole yhteis6jen
tuomioistuimen perussidnnon 19 artiklan mukaista edustajaa. Se huomauttaa, etté
tdmén méadrdyksen nojalla muiden asianosaisten kuin toimielinten ja jisenvaltioiden
edustajan on oltava asianajaja, jolla on oikeus esiintyd jisenvaltion tuomioistuimessa.
Kannekirjelmén mukaan kantajan edustajana on rajavastuuyhtié Gassauer-Fleissner
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Rechtsanwilte. Tdmén maininnan yhteydessd kannekirjelmdssd oli allekirjoitus,
jonka perusteella ei ollut mahdollista tunnistaa kirjelmén laatijan nimen olevan
Gassauer tai Fleissner.

Vastineessaan SMHV myontidd, ettd myds oikeushenkil6lld voi olla oikeus harjoittaa
asianajajan ammattia osakkaidensa, joilla on oikeus edustaa sitd, vilitykselld. SMHV
vdittad kuitenkin, ettd timin asian olosuhteissa se, ettd asianosaisen edustajana on
oikeushenkild, ei ole yhteis6jen tuomioistuimen perussddnnon 19 artiklan mukaista.
Istunnossa SMHV huomautti, ettd edustajana ensimméisen oikeusasteen tuomiois-
tuimessa on oltava luonnollinen henkils, kun kantaja taas on valtuuttanut
oikeushenkilon edustamaan itseddn.

SMHYV viittad lisdksi, ettd asiakirja-aineistoon ei sisilly mitddn luetteloa osakkaista,
jotka voivat toimia Gassauer-Fleissner Rechtsanwilten edustajina. Se esittdd, ettd
vaikka erds asiakirja vahvistaa, ettd tietylli Michael Wolnerilla on valtuutus,
Wolneria ei mainita edustajana kantajan esittdmdssd valtakirjassa eikd itse
kannekirjelméssd. Lisdksi mitidn Gassauer-Fleissner Rechtsanwilteen liittyvdd
kaupparekisteriotetta ei ole esitetty.

SMHV katsoo télld perusteella, ettd kannekirjelmin jdttdmishetkelld ei ollut
osoitettu, ettd kantajan asianajajilla on oikeus toimia sen edustajina yhteison
tuomioistuimissa, milli sen mukaan rikotaan olennaisia menettelymédréyksid ja
mikéd merkitsee sitd, ettd esilld olevaa kannetta ei voida ottaa tutkittavaksi.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Kuten yhteisjen tuomioistuimen perussédnnén 19 artiklan kolmannesta ja
neljdnnestd kohdasta, joita sovelletaan oikeudenkiyntiin ensimmaéisen oikeusasteen
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tuomioistuimessa saman perussddnnén 53 artiklan ensimmadisen kohdan perusteella,
ilmenee, vain asianajaja, jolla on oikeus esiintyd jonkin jésenvaltion tai jonkin
Euroopan talousalueesta (ETA) tehdyn sopimuksen sopimuspuolena olevan valtion
tuomioistuimessa, voi toteuttaa pitevisti prosessitoimia ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuimessa muiden asianosaisten kuin jasenvaltioiden ja toimielimien lukuun
(asia T-37/98, FTA ym. v. neuvosto, mddrdys 24.2.2000, Kok. 2000, s. 1I-373,
20 kohta ja asia T-14/04, Alto de Casablanca v. SMHV — Bodegas Chivite
(VERAMONTE), médrdys 9.9.2004, Kok. 2004, s. II-3077, 9 kohta).

Yhteisdjen tuomioistuimen perussidnnén 21 artiklan ensimmdisestd kohdasta, jota
myds sovelletaan oikeudenkdyntiin ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa
edelld mainitun 53 artiklan perusteella, seuraa, ettd kannekirjelmidn on oltava
sellaisen henkilon allekirjoittama, jolla on yhteisGjen tuomioistuimen perussdannén
19 artiklan mukaan oikeus edustaa kantajaa (em. asia FTA ym. v. neuvosto,
médriyksen 21 ja 22 kohta). Liséksi ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen
tyojdrjestyksen 43 artiklan 1 kohdan ensimmaéisessd alakohdassa edellytetdin, ettéd
kaikkien oikeudenkdyntiasiakirjojen alkuperdiskappaleissa on kyseessd olevan
asianosaisen valtuuttaman asiamiehen tai asianajajan allekirjoitus. Asianosaista
edustavan asiamiehen tai asianajajan kisinkirjoitettu allekirjoitus kaikkien oikeu-
denkiyntiasiakirjojen alkuperdiskappaleissa on ndet ainoa keino, joka mahdollistaa
sen varmistamisen, ettd henkild, jolla on oikeus edustaa asianosaista yhteisGjen
tuomioistuimissa yhteisdjen tuomioistuimen perussddnnén 19 artiklan mukaisesti,
ottaa vastuun téllaisista asiakirjoista (em. asia FTA ym. v. neuvosto, médrdyksen 23 ja
26 kohta).

Kuten kannekirjelmén liitteistd ilmenee, Wienin asianajajayhdistys on todistanut,
ettd Gassauer-Fleissner Rechtsanwilte on kirjattu asianajajan ammattia harjoittavien
yhtididen luetteloon ja ettd silli on oikeus harjoittaa osakkaidensa, joilla on
kelpoisuus edustaa sitd, vilitykselld asianajajan ammattia Itivallassa ja esiintyd
kaikissa Itdvallan tuomioistuimissa.

Liséiksi toisin kuin SMHV viittdd, kannekirjelmin nimiossd on luettelo Gassauer-
Fleissner Rechtsanwilte osakkaista, joiden joukossa on Michael Wolner. Wolner,
kuten asiakirja-aineistosta ilmenee, kuuluu asianajajana Wienin asianajajayhdistyk-
seen.
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Tastd seuraa, ettd Gassauer-Fleissner Rechtsanwilte voi muun muassa Michael
Wolnerin vilitykselld harjoittaa asianajajan ammattia ja esiintyd Itdvallan tuomiois-
tuimissa.

Lisdksi vastauksena ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen esittémdén kysy-
mykseen Wolner on vahvistanut faksilla, joka on vastaanotettu ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuimessa 27.11.2004, ettd kantajan jdttdmissd asiakirjoissa
oleva allekirjoitus on hénen.

Ndin ollen SMHV:n esittdmd ensimméinen oikeudenkdyntivdite on hyléttava.

Toinen oikeudenkdiyntivdite

Asianosaisten lausumat

SMHYV korostaa, ettd kannekirjelmi ei téytd tydjarjestyksen 44 artiklan edellytyksia
kantajan esittimid kanneperusteita koskevan esityksen lyhyyden vuoksi. Esityksessé
tyydytdédn vdittdmédn pdinvastaista, kuin mitd valituslautakunta johtopéddtoksenddn
toteaa. SMHV huomauttaa, etti ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeus-
kidytdnnon mukaan ei riitd, ettd vedotaan oikeussdédntojen rikkomiseen. Téllaista
vditettd on sen mukaan nédet tuettava oikeudellisilla tai tosiasioihin liittyvilld
perusteluilla (asia T-43/92, Dunlop Slazenger v. komissio, tuomio 7.7.1994,
Kok. 1994, s. [1-441, 184 kohta ja asia T-77/92, Parker Pen v. komissio, tuomio
14.7.1994, Kok. 1994, s. I1-549, 99 ja 100 kohta). Lisdksi SMHYV esitti istunnossa, etté
kantaja esitti esilld olevan kanteen tueksi samat perustelut kuin SMHV:ssa.
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Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Yhteisojen tuomioistuimen perussddnnon 21 artiklan ja tyojérjestyksen 44 artiklan
1 kohdan ¢ alakohdan perusteella kaikissa kanteissa on oltava yhteenveto seikoista,
joihin kanne perustuu, ja ndiden tietojen on oltava riittivin selkeitéd ja tdsméllisid,
jotta vastagjan on mahdollista valmistella puolustuksensa ja jotta ensimmdisen
oikeusasteen tuomioistuin voi ratkaista kannetta koskevan asian. Sama koskee
kaikkia vaatimuksia, joiden yhteydessd on esitettivi perusteet ja perustelut, jotka
mahdollistavat sen, ettd sekd vastaaja ettd tuomioistuin voivat arvioida, ovatko ne
perusteltuja (em. asia Dunlop Slazenger v. komissio, tuomion 183 kohta).

Jotta taataan oikeusvarmuus ja hyvéd oikeudenhoito ja jotta kanne voidaan ottaa
tutkittavaksi, itse kannekirjelmén tekstistd on kdytdvé ilmi olennaiset tosiseikat ja
oikeudelliset seikat, joihin kanne perustuu, vihintddn suppeasti, mutta johdonmu-
kaisesti ja ymmaérrettdvisti (asia T-387/94, Asia Motor France ym. v. komissio,
tuomio 18.9.1996, Kok. 1996, s. 1I-961, 106 kohta ja asia T-56/92, Koelman v.
komissio, miérdys 29.11.1993, Kok. 1993, s. 11-1267, 21 kohta).

Esilld olevassa asiassa kannekirjelméd tdyttdd yhteisdjen tuomioistuimen perus-
sddnnén 21 artiklan, jota sovelletaan menettelyyn yhteiséjen tuomioistuimessa
perussddnndén 53 artiklan ensimmdiisen kohdan ja tydjdrjestyksen 44 artiklan
1 kohdan ¢ alakohdan perusteella, edellytykset. Kantaja ndet pyrkii riitauttamaan
valituslautakunnan arvioinnin, jonka mukaan sanamerkilti, jonka rekisterdintid
haetaan, puuttuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu
erottamiskyky. Vaikka yhteenveto seikoista, jotka tukevat kannetta, on suppea, se
riittid mahdollistamaan sen, etti ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin voi
tunnistaa perustelut, jotka ovat kanteen oikeudellisena ja tosiseikkoihin liittyvini
perustana,

Silld, ettd SMHV:ssa jo esitetyt perustelut toistetaan kokonaan tai osittain, eikd
niihin vain viitata, ei rikota yhteisgjen tuomioistuimen perussddnnén 21 artiklaa ja
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tyojérjestyksen 44 artiklaa. Koska kantaja riitauttaa sen, miten SMHV tulkitsee tai
soveltaa yhteison oikeutta, SMHV:n tutkimat oikeudelliset seikat voidaan ndet
kisitelld uudestaan ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa. Tdmd kuuluu
tuomioistuinvalvontaan, jota sovelletaan SMHV:n péitoksiin asetuksen N:o 40/94
63 artiklan nojalla, jonka mukaan kanne voidaan nostaa muun muassa perus-
tamissopimuksen, mainitun asetuksen tai sen soveltamista koskevan oikeussidnnon
rikkomisen perusteella.

Ndin ollen SMHV:n esittdmi toinen oikeudenkdyntiviite on hylattava.

Kolmas oikeudenkéiyntivdite

Asianosaisten lausumat

SMHV katsoo, ettd kanne on jitettivd tutkimatta sikdli kuin kantaja vaatii
riidanalaisen pddtoksen muuttamista, jotta merkki CARGO PARTNER rekisterdi-
tdisiin tavaramerkiksi. Ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin ei néet voi hyviksyd
haetun tavaramerkin rekisterdintid. Yhtddltda EY 233 artiklasta ja asetuksen
N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdasta sekd oikeuskéytdnnostd ilmenee, ettd SMHV:n
on itse toteutettava toimenpiteet, joita yhteisdjen tuomioistuinten tuomioiden
tiytdntoonpano edellyttid (asia T-163/98, Procter & Gamble v. SMHV (BABY-DRY),
tuomio 8.7.1999, Kok. 1999, s. 11-2383, 53 kohta). Toisaalta seuraava vaihe
rekisterointid tavaramerkkind koskevassa menettelyssd ei olisi haetun tavaramerkin
rekisterdinti, vaan hakemuksen julkaiseminen asetuksen N:o 40/94 40 artiklan
mubkaisesti.
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Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaan SMHV:n on toteutettava
yhteisGjen tuomioistuimen tuomion tdytintoénpanosta johtuvat toimenpiteet.
Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtivini ei siis ole antaa tiltd osin
SMHV:lle médrdystd. SMHV:n on itse tehtdvi johtopéddtokset ensimmadisen oikeus-
asteen tuomioistuimen tuomion tuomiolauselmasta ja perusteluista silloin, kun tamé
tuomioistuin katsoo, ettd kantajan kanneperusteet ovat perusteltuja. Vaatimus, jolla
pyritddn hankkimaan ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimelta rekisterdintime-
nettelyn jatkamista koskeva mdidrdys, on siis jitettivd tutkimatta (asia T-331/99,
Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. SMHV (Giroform), tuomio 31.1.2001,
Kok. 2001, s. II-433, 33 kohta ja asia T-34/00, Eurocool Logistik v. SMHV
(EUROCOOL), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. 11-683, 12 kohta).

Sikédli kuin kantaja vaatii vaatimustensa toisessa kohdassa toissijaisesti asian
palauttamista SMHV:o0n se kuitenkin vaatii implisiittisesti riidanalaisen pidtoksen
kumoamista.

Lisdksi jos kanteen vaatimusten sanamuodosta huolimatta kanteesta ilmenee
selvisti, ettd kantaja vaatii ennen kaikkea riidanalaisen pddtoksen kumoamista, on
katsottava, etti kanne voidaan ottaa tutkittavaksi (asia T-169/94, PIA HiFi v.
komissio, tuomio 27.6.1995, Kok. 1995, s. [I-1735, 17 kohta ja asia T-107/94, Kik v.
neuvosto ja komissio, médrdys 19.6.1995, Kok. 1995, s. II-1717, 30 ja 32 kohta).

Tdssd asiassa on katsottava, ettd kun otetaan huomioon kantajan vaatimustensa
tueksi esittdmien perustelujen siséltd, mainituilla perusteluilla pyritdén tosiasiassa
riidanalaisen pddtoksen kumoamiseen. Kantaja nédet esittdd kanteessaan viitteitd,
joilla pyritdén osoittamaan, ettd sanamerkin CARGO PARTNER rekisterdinnin
hylkddminen oli lainvastaista.
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Sikali kuin kanne tulkitaan tdlld tavalla, se voidaan ndin ollen ottaa tutkittavaksi.

Péddasia

Kantajan kanne perustuu kahteen kanneperusteeseen, joista ensimmiinen koskee
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista ja toinen
syrjintdkiellon periaatteen loukkaamista.

Ensimmdinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b
alakohdan rikkomista

Asianosaisten lausumat

Kantaja huomauttaa, ettd yhteisdjen tuomioistuimen asiassa C-383/99 P, Procter &
Gamble vastaan SMHYV, 20.9.2001 antaman tuomion (Kok. 2001, s. [-6251) mukaan
kaikki havaittavat erot rekisterdintihakemuksessa tarkoitetun sanamerkin ja sen
terminologian vililld, jota kyseessd olevat kuluttajat yleisesti kéyttavit kuvaillessaan
tavaroita tai palveluita tai niiden olennaisia ominaisuuksia, ovat omiaan aiheutta-
maan sen, ettd tdimd merkki on katsottava erottamiskykyiseksi ja ndin ollen
rekisterdintikelpoiseksi yhteison tavaramerkiksi. Kantaja lisdd, ettd kun kahden
sanan yhdistelmé antaa itsessddn ainakin mielleyhtymén kautta tai epdsuorasti useita
merkityksid, merkilld ei ole mitddn kuvailevaa tehtdvad (asia T-193/99, Wrigley v.
SMHV (DOUBLEMINT), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. 1I-417). Kun sanojen
yhdistelmilld toisaalta luodaan tilaa merkin suggestiiviselle vaikutukselle, riittdé
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tdmé antamaan merkille erottamiskyvyn. Kantaja vetoaa tiltd osin asiassa T-87/00,
Bank fiir Arbeit und Wirtschaft vastaan SMHV (EASYBANK), 5.4.2001 annettuun
tuomioon (Kok. 2001, s. I1-1259).

Kantaja huomauttaa myds, ettd kun kohdeyleisé voi muistaa helposti ja vilittomésti
sanan, on sanalla, kun siti tarkastellaan kokonaisuutena, itsessddn kyky tulla
ymmadrretyksi mainitun yleison keskuudessa niin, ettd tdmd pitdd sitd erottamisky-
kyisend merkkind. Ei ole kantajan mukaan tarpeen, ettd sana olisi mielikuvitukselli-
nen tai erityisen omaperdinen tai silmiinpistivd. Tavaramerkki perustuu pelkéstéén
kykyyn yksiloidd tavaroita tai palveluita markkinoilla suhteessa kilpailijoiden
tarjoamiin samantyyppisiin tavaroihin tai palveluihin (em. asiassa EUROCOOL
annettu tuomio).

Kantaja esittdd, ettd tissd asiassa nimitys “cargo partner” on téysin epétavallinen ja
siis kykenee yksiléiméén kantajan tarjoamia palveluja. Se perustelee tdmén véitteen
péadasiassa kolmella seuraavalla perustelulla. Ensiksi kyseessd olevia palveluja ei
tavallisesti kuvata merkilli CARGO PARTNER vaan ilmaisulla "your partner for
cargo” tai sitd vastaavilla ilmaisuilla. Tdstd syystd yleiso mieltdd jo kyseessd olevan
nimityksen siten, ettd silld yksiloidddn kantajan tarjoamat palvelut. Toiseksi kun
sanaa "partner” kiytetddn yrityksestd, yleiso odottaa, ettd sitd kiytetdédn monikossa.
Liséksi, kuten kantaja on istunnossa vahvistanut, tissd asiassa sanalla “partner” ei
ilmaista yrityksen jdrjestdmistapaa, vaan erityistd suhdetta asiakaskunnan kanssa.
Kolmanneksi nimitys “cargo partner” on kantajan toiminimessé ja on vuosien ajan
kyennyt erottamaan sen kilpailijoistaan.

SMHV huomauttaa, ettd merkiltd puuttuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky, kun silld ei kyetd erottamaan tavaroita tai
palveluja niiden kaupallisen alkuperdn mukaan. Néin on tavallisesti asianlaita silloin,
kun tavaramerkilld ainoastaan erotetaan tavaroiden tai palvelujen laji tai kuvataan
niiden ominaisuuksia.
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SMHYV korostaa, ettd kantaja ei riitauta valituslautakunnan riidanalaisen paédtoksen
19 kohdassa omaksumaa kantaa, jonka mukaan yritykset kéyttavit merkkid CARGO
PARTNER osoittamaan kaupallista kumppaniaan rahtialalla. SMHV:n mukaan taté
kantaa tukee riidanalaisessa pddtoksessd oleva viittaus internetsivustoon ja sité
voitaisiin tukea muilla esimerkeilld, kuten Air Francen tiedonannolla, jossa se
esittelee itsensd kahden Intiassa jirjestettdvin Picasso-nédyttelyn “cargo partnerina”
ja Lufthansan tytdryhtién Cargo Countsin tiedonannolla, jonka mukaan mainittu
yhti6 on Frankfurtin lentokentén uusi "cargo partner”.

SMHV:n mukaan kantajan viitettd, jonka mukaan kaupankéynnissd ei kiytetd sanaa
"partner” yksikdssd vaan sanaa “partners” monikossa, ei ole mitenkdin ndytetty
toteen ja se on ilmeisen virheellinen.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan “tavaramerkkejd,
joilta puuttuu erottamiskyky”, ei rekisteroidé. Liséksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
2 kohdassa todetaan, ettié ”1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisterdinnin esteet olisivat
olemassa ainoastaan osassa yhteisod”.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdasta ilmenee, ettd jo vihdinenkin
erottamiskyky riittdd siihen, ettd tdssd artiklassa médritelty hylkdysperuste ei ole
sovellettavissa (em, asia EUROCOOL, tuomion 39 kohta).
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Erottamiskyvyn ei voida katsoa puuttuvan pelkistdén sen perusteella, ettd kyseinen
merkki ei ole mielikuvituksellinen taikka epitavallinen tai huomiota heréttivé (em.
asia EASYBANK, tuomion 39 kohta).

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky
tarkoittaa, ettd tdmid tavaramerkki yksiloi tavaran tai palvelun, jota varten
rekisterdintid haetaan, tietystd yrityksestd perdisin olevaksi ja siis erottaa tdmén
tavaran tai palvelun muiden yritysten tavaroista ja palveluista sekd voi ndin ollen
tayttad tavaramerkin keskeisen tehtévin (asia C-64/03 P, SMHV v. Erpo Mébelwerk,
tuomio 21.10.2004, 42 kohta oikeuskiytintoviittauksineen, ei vield julkaistu
oikeustapauskokoelmassa).

Tavaramerkin erottamiskykyd voidaan ainoastaan arvioida toisaalta suhteessa niihin
tavaroihin tai palveluihin, joita varten rekisterdintid haetaan, ja toisaalta suhteessa
sithen, milld tavoin kohdeyleis6 mieltdd tavaramerkin (em. asia SMHV v. Erpo
Mobelwerk, tuomion 43 kohta; asia T-122/01, Best Buy Concepts v. SMHV (BEST
BUY), tuomio 3.7.2003, Kok. 2003, s. [1-2235, 22 kohta; asia T-305/02, Nestlé Waters
France v. SMHV (pullon muoto), tuomio 3.12.2003, Kok. 2003, s. 11-5207, 29 kohta
ja asia T-402/02, Storck v. SMHV (makeiskiédrepaperi), tuomio 10.11.2004, Kok.
2004, s, 11-3849, 48 kohta).

Sanamerkin erottamiskykyd tulee arvioida merkissd kiytettyd kieltd puhuvan
kuluttajan kannalta (em. asia Procter & Gamble v. SMHYV, tuomion 42 kohta).

Tédssd asiassa on todettava, ettd koska kyseessd olevat palvelut ovat kuljetus ja
tavaroiden pakkaus ja varastointi, kohdeyleisé on englanninkielinen yleiso
kokonaisuudessaan, kuten valituslautakunta on riidanalaisessa padtoksessid perus-
tellusti todennut.
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Englannin kielen nikoékulmasta merkki CARGO PARTNER ei poikkea timén kielen
kielioppisddnndistd eikd siis ole rakenteeltaan epitavallinen.

Sanaa "partner” kdytetddn erilaisissa yhteyksissd — myos palvelujen tarjoamisessa —
kuvaamaan yhteenliittymé- tai kumppanuussuhteita, mikd herdttdd positiivisia
mielleyhtymid luotettavuudesta ja jatkuvuudesta (asia T-270/02, MLP Finanzdienst-
leistungen v. SMHV (bestpartner), tuomio 8.7.2004, 23 kohta, ei vield julkaistu
oikeustapauskokoelmassa).

[Imaisulla "cargo” ilmoitetaan, ettd kyseessd olevat palvelut ovat rahti ja tavaroiden
pakkaus ja varastointi.

Siten on todettava, ettd ilmaisut "cargo” ja "partner” ovat yleissanoja, joilta ndin ollen
puuttuu kyky erottaa kantajan palvelut muiden yritysten palveluista.

Kun kyse on tavaramerkeistd, jotka muodostuvat sanoista, kuten esilld olevan riidan
kohteena oleva merkki, on merkin erottamiskyvyn puutetta arvioitava tarkastele-
malla paitsi kutakin sanaa erikseen myos niiden muodostamaa kokonaisuutta.
Havaittavat erot rekisterdintihakemuksessa tarkoitetun merkin ja sen terminologian
vilillg, jota kyseessd olevat kuluttajat yleisesti kdyttivit kuvaillessaan tavaroita tai
palveluita tai niiden olennaisia ominaisuuksia, ovat néet omiaan aiheuttamaan sen,
ettd tdiméd merkki on katsottava erottamiskykyiseksi ja ndin ollen rekisterdintikel-
poiseksi (em. asia Procter & Gamble v. SMHYV, tuomion 40 kohta).
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Tidssé tapauksessa ei ole seikkoja, jotka osoittavat, ettd englannin kielessd ilmaisulla
”cargo partner” olisi yleisesséd kielenkéytossd jokin lisémerkitys sen lisdksi, ettd silld
kuvataan kumppania, joka tarjoaa tavaroiden kuljetus-, pakkaus- ja varastointipal-
veluita. Merkki CARGO PARTNER ei tarjoa suhteessa ilmaisuihin, joista se
muodostuu, mitddn lisiominaisuutta, joka olisi omiaan tekemdén merkin kokonai-
suudessaan kykeneviksi erottamaan kantajan palvelut muiden yritysten palveluista
merkityksellisen yleison keskuudessa.

On totta, ettd kantaja on sijoittautunut I[tdvaltaan, saksankieliseen maahan. Koska
sithen, ettd tavaramerkkii ei voida rekisterdidd, kuitenkin riittdd, ettd hylkéys-
perusteet ovat olemassa osassa vhteisod, on selvidd, ettd jos hylkdysperusteen
todettaisiin olevan olemassa yhteison englanninkielisessd osassa, téllaisen perusteen
mahdollisella olemassaololla yhteisén muissa osissa ei olisi merkitystd esilld olevan
oikeusriidan ratkaisun kannalta (em. asia bestpartner, tuomion 21 kohta).

Sitd paitsi kaiken lisdksi on todettava, ettd sanoja “cargo” ja "partner” voidaan kiyttds
my0s saksan kielessd pddosin samassa merkityksessd kuin englannin kielessd.

Tastd seuraa, ettd merkilti CARGO PARTNER puuttuu merkityksellisen yleison
kannalta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu
erottamiskyky kuljetusalan ja tavaroiden pakkaus- ja varastointipalvelujen osalta.
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Se seikka, johon kantaja on vedonnut, ettd nimitys CARGO PARTNER on sen
toiminimessd, ei saata kyseenalaiseksi titd arviointia.

Edelld esitetyn perusteella kanneperustetta, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan 6 alakohdan rikkomista, ei voida hyviksyd.

Toinen kanneperuste, joka koskee syrjintdkiellon periaatteen loukkaamista

Asianosaisten lausumat

Toisella kanneperusteellaan kantaja esittid ennen kaikkea, ettd valituslautakunta ei
ole noudattanut SMHV:n padtoskdytintéd, kun se on soveltanut kantajan
rekisterdintihakemukseen merkittdvisti ankarampaa arviointiperustetta kuin mui-
den hakijoiden osalta ja loukannut siten syrjintikiellon periaatetta. Téltd osin se
vetoaa sellaisten merkkien kuten Finishing Partner, Partner Marketing, Partner
Store, YOUR CULINARY PARTNER, INHOUSE-OUTSOURCING, TRANSEU-
ROPA, alltravel, MEGATOURS ja Data Intelligence Group rekisterdintiin tavara-
merkkind. Kantajan mukaan ndmé tavaramerkit ja erityisesti Finishing Partner eivit
eroa merkisti CARGO PARTNER. Siten SMHV:n kéytdnto rekisterdinnin alalla
tukee merkin CARGO PARTNER rekisterdimistd tavaramerkking.

Istunnossa kantaja on esittinyt, ettd esilld oleva asia eroaa tapauksesta, jonka
johdosta on annettu tuomio edelld mainitussa asiassa bestpartner, kolmella tavalla.
Ensinnékin mainitussa asiassa kohteena on asiantuntijayleiso, kun tissé tapauksessa
kohdeyleisé koostuu keskivertokuluttajista. Toiseksi best partner on enemmin
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iskulause kuin CARGO PARTNER. Kolmanneksi vaikka sana “best” osoittaa
kyseessd olevan yrityksen laatua, ndin ei ole asianlaita sanan "cargo” osalta.

SMHV myo6ntdd, ettd SMHV:ssa kéytivien menettelyjen osapuolet odottavat
perustellusti, ettd samanlaiset tosiseikat johtavat samanlaisiin pédtoksiin. Se
kuitenkin katsoo, ettd timd odotus on erotettava siitd kysymyksestd, voivatko
menettelyn osapuolet tehokkaasti vedota rinnakkaisten menettelyjen lopputulok-
seen, kun SHMV:n tutkija ja valituslautakunta, kun otetaan huomioon kyseessd
olevat olosuhteet, padtyvit toisessa asiassa tulokseen, joka ei ole sama tai tiysin sama
kuin ensimmdisessd paitoksessi.

SMHV:n mukaan kantaja ei mitenkddn selitd sitd, miten SMHV:n aikaisemmat
pédtokset olisivat verrattavissa esilld olevaan tilanteeseen.

Lisdksi SMHV toteaa, ettd vaikka oletettaisiinkin, ettd kyse on tosiasiassa
samankaltaisista tapauksista, sen aikaisemmilla p#dtoksilli ei ole pakottavaa
oikeudellista vaikutusta. Tdlta osin se viittaa asiassa T-106/00, Streamserve vastaan
SMHV (STREAMSERVE), 27.2.2002 annettuun tuomioon (Kok. 2002, s. II-723,
66 kohta), jonka mukaan valituslautakuntien pdétosten laillisuutta on arvioitava
yksinomaan asetuksen N:o 40/94 nojalla, sellaisena kuin yhteisGjen tuomioistuimet
ovat sitéd tulkinneet, eikd aikaisemman péddtoskdytinnon pohjalta.

SMHYV katsoo timén perusteella, ettd vaikka aikaisemmat péitokset olisivat
lainvastaisia, niilli ei mitenkddn voitaisi perustella uutta lainvastaista pddatostd. Jos
ne sitd vastoin olisivat laillisia ja koskisivat tosiasiallisesti samanlaisia tapauksia kuin
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riidanalaisessa pdatoksessd, mainittu pdétds voitaisiin kumota ainoastaan asetuksen
N:o 40/94 virheellisen soveltamisen eikd syrjintikiellon periaatteen loukkaamisen
vuoksi.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Riittdd, ettd todetaan, ettd vaikka aiemmassa pdédtoksessd esitetyt tosiseikkoja
koskevat tai oikeudelliset perustelut voivat tukea asetuksen N:o 40/94 sddnndksen
rikkomista koskevaa kanneperustetta, timéd ei muuta sitd, ettd valituslautakuntien
pdétosten laillisuutta on arvioitava yksinomaan timén asetuksen nojalla, sellaisena
kuin yhteisdjen tuomioistuimet ovat sitd tulkinneet, eikd aikaisemman pédtoskiy-
tinnon pohjalta (em. asia STREAMSERVE, tuomion 66 ja 69 kohta).

On niet kaksi mahdollista tilannetta. Jos valituslautakunta on aiemmassa asiassa
tunnustanut merkin rekisterditivyyden yhteisén tavaramerkkini ja soveltanut oikein
asetuksen N:o 40/94 asiaa koskevia sddnnoksid ja mydhemmin, aiempaa asiaa
vastaavan asian yhteydessd tehnyt vastakkaisen pdétoksen, yhteisdjen tuomioistuin-
ten on kumottava viimeksi mainittu paitos silld perusteella, ettd asetuksen N:o 40/94
asiaa koskevia sdinnoksid ei ole noudatettu. Tédssd ensimmdisessd tilanteessa
syrjintdkiellon periaatteen loukkaamista koskeva kanneperuste olisi niin muodoin
tehoton (em. asia STREAMSERVE, tuomion 67 kohta).

Sitd vastoin jos valituslautakunta on aiemmassa asiassa hyviksynyt merkin
rekisteroimiskelpoisuuden yhteison tavaramerkiksi ja tdlloin tehnyt oikeudellisen
virheen, ja mybhemmin, aiempaa asiaa vastaavan asian yhteydessd tehnyt
vastakkaisen pdétoksen, ensiksi tehtyyn pditokseen ei voitaisi tehokkaasti vedota
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viimeksi tehdyn pditoksen kumoamista koskevan vaatimuksen tueksi. Yhteis6jen
tuomioistuimen oikeuskdytinnostd néet ilmenee, ettd yhdenvertaisuusperiaatteeseen
voidaan vedota ainoastaan laillisuuden noudattamisen asettamissa rajoissa (yhdiste-
tyt asiat 55/71-76/71, 86/71, 87/71 ja 95/71, Besnard ym. v. komissio, tuomio
13.7.1972, Kok. 1972, s. 543, 39 kohta ja asia T-90/92, Magdalena Fernindez v.
komissio, tuomio 28.9.1993, Kok. 1993, s. II-971, 38 kohta) ja ettd kukaan ei voi
vedota toisen hyviksi tehtyyn lainvastaisuuteen (asia 188/83, Witte v. parlamentti,
tuomio 9.10.1984, Kok. 1984, s. 3465, 15 kohta ja asia T-22/99, Rose v. komissio,
tuomio 22.2.2000, Kok. H., s. [-A-27 ja II-115, 39 kohta). Siten tdssd toisessa
tilanteessa syrjintdkiellon periaatteen loukkaamista koskeva kanneperuste on niin
ikddn tehoton (em. asia STRAMSERVE, tuomion 67 kohta).

Tdstd seuraa, ettd kanneperuste, joka koskee SMHV:n pidtoskiytannon viitettyé
rikkomista, on tehoton.

Edelld esitetystd seuraa, ettd koska mitdén esitetyistd kanneperusteista ei ole
hyviksytty, esilld oleva kanne, jolla vaaditaan riidanalaisen péétoksen kumoamista,
on kumottava perusteettomana.

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, se on
velvoitettava korvaamaan SMHV:n oikeudenkdyntikulut timén vaatimusten mukai-
sesti.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(ensimmadinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylitdin.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Cooke Garcfa-Valdecasas Trstenjak

Julistettiin Luxemburgissa 27 péivind syyskuuta 2005.

H. Jung J. D. Cooke

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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