DKV V. SMHV (COMPANYLINE)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN
TUOMIO (neljis jaosto)

12 pdivdand tammikuuta 2000 *

Asiassa T-19/99,

DKV Deutsche Krankenversicherung AG, kotipaikka Ko6ln (Saksa), edustajanaan
asianajaja S. von Petersdorff-Campen, Mannheim ja Karlsruhe, prosessiosoite
Luxemburgissa asianajotoimisto M. Loesch, 11 rue Goethe,

kantajana,

vastaan

Sisamarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asia-
michiniin oikeusasioista vastaava varajohtaja A. von Miihlendahl seki lain-
siddinnoén ja kansainvilisen oikeuden jaoston jaostopdillikko D. Schennen,
prosessiosoite Luxemburgissa c/o komission oikeudellisen yksikon virkamies
Carlos Gomez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg,

vastaajana,

® Oikeudenkaynnkieh: saksa.
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jossa kantaja on nostanut kanteen Sisimarkkinoiden harmonisointiviraston
(tavaramerkit ja mallit) ensimmaisen valituslautakunnan 18.11.1998 tekemisti
pddtoksesta (asia R 72/1998-1), joka annettiin kantajalle tiedoksi 19.11.1998,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (neljis jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja R. M. Moura Ramos seki tuo-
marit V. Tiili ja P. Mengozzi,

kirjaaja: hallintovirkamies A. Mair,

ottaen huomioon ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimeen 21.1.1999 toimi-
tetun kanteen,

ottaen huomioon ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimeen 8.4.1999 toimite-
tun vastineen,

ottaen huomioon 15.6.1999 miirityt prosessinjohtotoimet,

ottaen huomioon 9.7.1999 pidetyssi suullisessa ksittelyssi esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian kisittelyn vaiheet

Kantaja on hakenut 23.7.1996 yhteisén tavaramerkkid Sisimarkkinoiden har-
monisointivirastolta (tavaramerkit ja mallit) (jiljempidnid virasto). Hakemus
vastaanotettiin virastossa 24.7.1996.

Tavaramerkki, jonka rekisterdintid on haettu, on sanamerkki COMPANYLINE.

Palvelut, joita varten rekisterdintid on haettu, ovat vakuutus- ja rahoitus-
palveluja, jotka kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta
tavaramerkkien rekisteroimistd varten koskevaan, 15 piivinid kesdkuuta 1957
tehtyyn Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 36 (”vakuu-
tustoiminta; rahatalousasiat”), sellaisena kuin timi sopimus on tarkistettuna ja
muutettuna.

Hakemuksen kisitellyt tutkija hylkisi sen 17.4.1998 tekemillddn paatokselld
yhteisén tavaramerkisti 20 piivinid joulukuuta 1993 annetun neuvoston ase-
tuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 38 artiklan perusteella, sellai-
sena kuin asetus on muutettuna Uruguayn kierroksella neuvoteltujen sopimusten
tdyrintoon panemiseksi 22 paivind joulukuuta 1994 annetulla neuvoston ase-
tuksella (ETY) N:o 3288/94 (EYVL L 349, s. 83; jiljempina asetus N:o 40/94).
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Kantaja haki 13.5.1998 virastossa muutosta tutkijan paitokseen asetuksen
N:o 40/94 59 artiklan mukaisesti. Valituksen perusteet sisiltivi kirjelma jatettiin
3.6.1998.

Tutkija teki valituksesta asetuksen N:o 40/94 60 artiklan mukaisen ennakko-
tarkastuksen.

Valitus siirrettiin 2.7.1998 valituslautakuntaan.

Ensimmdinen valituslautakunta hylkisi valituksen 18.11.1998 tekemailldéin
pddtokselld (jaljempénd riidanalainen paitods), joka annettiin kantajalle tiedoksi
19.11.1998.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin

— ensisijaisesti muuttaa kanteen kohteena olevaa piitdstd niin, ettd virasto
velvoitetaan rekisterdimiin yhteison tavaramerkiksi merkki COMPANY-
LINE luokan 36 (vakuutustoiminta; rahatalousasiat) palveluja varten, mihin
liittyen kantaja antaa selityksen, jonka mukaan se ei vaadi yksinoikeutta
merkin osiin company ja line

Im-6



10

DKV V. SMHV (COMPANYLINE)

— toissijaisesti kumoaa riidanalaisen pdatoksen.

Virasto vaatii, ettd ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin

— jattdd kantajan ensisijaisen vaatimuksen tutkimatta

— hylkéda kanteen muilta osin

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Kantajalle prosessinjohtotoimena 15.6.1999 esitettyjen kysymysten johdosta
kantaja ilmoitti muuttavansa ensisijaista vaatimustaan niin, ettd ensimmaisen
oikeusasteen tuomioistuimen olisi muutettava riidanalaista pdsdtostd siten, ettd se
velvoittaa viraston julkaisemaan yhteison tavaramerkkirekisterissd yhteison
tavaramerkkini merkin COMPANYLINE luokan 36 palveluita (vakuutus-
toiminta; rahatalousasiat) varten, mihin liittyen kantaja antaa selityksen, jonka
mukaan se ei vaadi yksinoikeutta merkin osiin company ja line. Lisdksi kantaja
on vaatinut, ettd vastaaja velvoitettaisiin korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Suullisessa kisittelyssid kantaja on ilmoittanut ensimmiisen oikeusasteen tuo-
mioistuimelle luopuvansa ensisijaisesta vaatimuksestaan.
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Kumoamisvaatimus

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kolmeen perusteeseen, joista ensimmiinen
koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellisti
soveltamista, toinen tdmén asetuksen 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan, tulkit-
tuna yhdessd asetuksen 12 artiklan b alakohdan sd4nnosten kanssa, virheellistd
soveltamista ja kolmas harkintavallan viirinkdyttod.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kobdan b alakobdan virbeellinen soveltaminen

Asianosaisten viitteet ja niiden perustelut

Kantaja viittdd, ettd valituslautakunnan .nikemys, jonka mukaan kantajan
vakuutus- ja rahoituspalveluja ei pystyti sanan COMPANYLINE perusteella
erottamaan muiden yritysten vastaavista palveluista, on oikeudellisesti ja tosi-
seikkojen osalta virheellinen, koska valituslautakunta ei ole erottanut toisistaan
tilannetta, jossa tavaramerkiltd “puuttuu erottamiskyky”, ja tilannetta, jossa
tavaramerkin erottamiskyky on erittdin heikko.

Kantajan mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaan sisil-
tyvdstd ilmauksesta ”joilta puuttuu erottamiskyky” ilmenee, ettd erittiin heik-
kokin erottamiskyky riittda siihen, ettei tita hylkdysperustetta voida soveltaa.

Lisiksi kantajan mukaan merkkii on aina tarkasteltava kokonaisuutena, eivitka
tarkastelun kohteena saa olla pelkistddn merkin erilliset osat. Hakemuksessa
tarkoitettu merkki eli COMPANYLINE on ilmaus, joka koostuu kahdesta
sanasta eli sanoista company ja line. Kantajan mukaan timédn merkin erot-
tamiskyky3 arvioitaessa ratkaisevaa on merkisti saatava kokonaisvaikutelma.
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Kantajan mukaan riidanalaisen padtoksen perusteluista ilmenee my®os, ettd sana
COMPANYLINE ei ole kiytossd vakuutus- ja rahoituspalvelujen alalla. Niin
ollen COMPANYLINE on kantajan erityisesti kyseisid palveluja varten keksima
sana, jonka merkityssisilto on avoin, ja ndin on siitd riippumatta, tarkasteleeko
merkkid englanninkielinen henkilé vai muu kuin englanninkielinen henkils.

Lisdksi kantajan mukaan asetuksen N:o 40/94 systematiikan vastaista olisi, jos
7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua erottamiskykyi arvioitaessa
sovellettaisiin kriteereji, jotka koskevat pelkistddn 7 artiklan 1 kohdan c ala-
kohdassa tarkoitettua merkin deskriptiivisyytta.

Kantaja viittdd myos, ettd merkin erottamiskykyi arvioitaessa ei voida ottaa
tarkastelun kohteeksi pelkistidin englanninkielistd kielialuetta. Virasto ei ole
myoskddn ottanut huomioon sitéd, ettd sellaisia tavaramerkkejd, joihin sisiltyy
sana company tai sana line, on rekisterdity useissa Euroopan yhteison jasenval-
tioissa, ja kantajan mukaan virasto on ndin jittinyt tiyttimated velvollisuutensa
yhteison tavaramerkkioikeuden yhdenmukaistamiseen.

Virasto puolestaan viittid, ettd sellainen merkki, jolta puuttuu erottamiskyky
7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, ei luonteensa vuoksi voi
olla ravaramerkki, koska merkin kohderyhma ei mielld tillaista merkkia tava-
ramerkiksi (ottamatta huomioon sitéd tilannetta, ettd merkki on tullut kdyttonsa
johdosta erottamiskykyiseksi). Tamin vuoksi se ei voi tdyttdd tavaramerkin
tehtivid eli sitd, ettd merkin avulla tavara tai palvelu yhdistetdin siihen yrityk-
seen, joka vastaa tavaran tai palvelun tuottamisesta tai jakelusta.

Virasto myontii, ettd jo vihdinenkin erottamiskyky riittdd siihen, ettei titd
hylkdysperustetta voida soveltaa, mutta viraston mukaan nyt kyseessi olevalla
merkilld ei ole tillaista vihiistikaan erottamiskykya.
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Virasto muistuttaa, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklassa sidddettyja hylkiys-
perusteita voidaan saman artiklan 2 kohdan mukaan soveltaa, vaikka hylkiys-
perusteet tdyttyisivit vain osassa Euroopan yhteisoa.

Yhteistjen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 4 artiklan mukaan ratkaiseva tekija sen suhteen, voiko
sellainen merkki, joka voidaan esittdd graafisesti, olla yhteison tavaramerkki, on
se, voidaanko tietyn yrityksen tavarat erottaa kyseisen merkin perusteella muiden
yritysten tavaroista (ks. asia T-163/98, Procter & Gamble v. SMHV (BABY-
DRY), tuomio 8.7.1999, Kok. 1999, s. 11-2383, 20 kohta).

Téstd johtuu, ettd merkin erottamiskykyd arvioitaessa on otettava huomioon
ainoastaan ne tavarat ja palvelut, joita varten merkki halutaan rekistersida.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan sellaisia tava-
ramerkkeji, *joilta puuttuu erottamiskyky”, ei voida rekistersida.

Nyt kyseessi oleva merkki koostuu yksinomaan sanoista company ja line, jotka
ovat tavanomaisessa kielenkiytossi englanninkielisissd maissa. Sanasta company
ilmenee, ettd kyseessd on tavara tai palvelu, joka on tarkoitettu yhtisille tai

yrityksille. Sanalla line on useita merkityksid. Vakuutus- ja rahoituspalveluiden

osalta timi sana voi tarkoittaa muun muassa vakuutussektorin osaa, tuotevali-
koimaa tai tuoteryhmid. Niin ollen company ja line ovat yleisnimii, jotka
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ainoastaan merkitsevit yrityksille tarkoitettujen tavaroiden tai palveluiden vali-
koimaa. Silld, ertd ndistd sanoista tehddin yhdyssana muuttamatta sanojen
ulkoasua tai merkitystd, ei lisatd merkkiin mitdén sellaista, minka perusteella olisi
katsottava, ettd kantajan palvelut voitaisiin timin merkin perusteella — kun sitd
tarkastellaan kokonaisuutena — erottaa muiden yritysten palveluista. Tiahin
pddtelmain ei vaikuta se seikka, ettd sanaa COMPANYLINE ei sellaisenaan ole
sanakirjoissa, kirjoitettiinpa se yhteen tai erikseen.

Tamin vuoksi on katsottava, ettei sanamerkki COMPANYLINE ole erot-
ramiskykyinen.

Siitd kantajan viitteestd, jonka mukaan virasto olisi jattinyt tdyctamited vel-
vollisuutensa yhteisén tavaramerkkioikeuden yhdenmukaistamiseen, on todet-
tava, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklassa tarkoitettujen hylkiysperusteiden
soveltamisen osalta saman artiklan 2 kohdassa sididetidn, ettd riittividd on se,
ettd hylkdysperuste tdyttyy osassa Euroopan yhteis6d. Niin ollen rekistersin-
tihakemuksen hylkddminen oli nyt kisiteltdvind olevassa asiassa perusteltua,
koska sanaa COMPANYLINE ei voida rekisterdidd tavaramerkiksi englannin-
kieliselld kielialueella.

Valituslautakunta on siis perustellusti katsonut, etti asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella sanaa COMPANYLINE ei voida
rekisterdida yhreison tavaramerkiksi.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdasta ilmenee, etti merkkid ei voida
rekisterdidd yhteison tavaramerkiksi, jos yksikin ehdottomista hylkaysperusteista
soveltuu kyseessd olevaan merkkiin (ks. em. asia Procter & Gamble v. SMHV
(BABY-DRY), tuomion 29 kohta).

Tamain vuoksi ei ole syyti lausua kantajan toisesta kanneperusteesta, joka koskee
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan virheellistd soveltamista.
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Harkintavallan vidrinkdytts

Kantaja viittdd, ettd riidanalaista 1paait('jstéi tehtdessd on kéiytetty vddrin harkin-
tavaltaa. Kantaja on esittinyt suullisessa kisittelyssi, ettid vastaaja on soveltanut
asiassa COMPANYLINE huomattavasti tavanomaista tiukempia arviointipe-
rusteita.

Taltd osin on syyti todeta, ettei asiassa ole esitetty mitidn sellaista objektiivista ja
tasmillisti selvitystd, jonka perusteella olisi katsottava, ettd riidanalainen paitos
on tehty yksinomaan tai ainakin olennaisilta osin muiden kuin siini esitettyjen
padmdaarien saavuttamiseksi. Tamén vuoksi tima kanneperuste on hylittiva.

Niin ollen kanne on hyldttdvi perusteettomana.

Oikeudenkayntikulut

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hidviiid asian, velvoitetaan korvaamaan oikeu-
denkdyntikulut, jos Vastapuoh on sitd vaatinut. Koska kantaja on hivinnyt asian
ja vastaaja on vaatinut oikeudenkiyntikulujensa korvaamista, kantaja on vel-
voitettava korvaamaan oikeudenkiyntikulut.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljds jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Kanne hylidtdin.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Moura Ramos Tiili Mengozzi

Julistettiin Luxemburgissa 12 padivind tammikuuta 2000.

H. Jung V. Tiili

kirjaaja neljinnen jaoston puheenjohtaja
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