MLP FINANZDIENSTLEISTUNGEN v. SMHV (BESTPARTNER)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

8 péiviind heindkuuta 2004

Asiassa T-270/02,

MLP Finanzdienstleistungen AG, kotipaikka Heidelberg (Saksa), edustajanaan
asianajaja W. Gopfert,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehendén G. Schneider,

vastaajana,

jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n kolmannen valituslautakunnan
26.6.2002 tekemistd pddtoksestd (asia R 206/2002-3), jolla on hylitty sanamerkin
bestpartner rekisterdintid koskeva hakemus,

* Oikeudenkiyntikieli: saksa,
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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 D. Christensen,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 28.8.2002 toimitetun
kanteen,

ottaen huomioon ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimeen 19.12.2002 toimite-
tun vastineen,

ottaen huomioon 16.12.2003 suoritetut prosessinjohtotoimet,
~ ottaen huomioon 3.2.2004 pidetyssd istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja teki 20.6.2001 yhteison tavaramerkkid koskevan hakemuksen sisdmarkki-
noiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteison tavara-
merkistd 20 piivini joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94
(EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna.
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Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, on sanamerkki bestpartner.

Palvelut, joita varten rekisterdintia haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvilist Iuokitusta tavaramerkkien rekisterdimisti varten koskevaan 15.6.1957
tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna,
pohjautuvan luokituksen Iuokkiin 36, 38 ja 42, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:

— luokkaan 36 kuuluvat "vakuutustoiminta, vakuutusneuvonta, vakuutusten
vilitys; rahoituspalvelut, rahoitusneuvonta, sistimisti ja sijoituskohteita
koskeva neuvonta, investointineuvonta; rahoitusanalyysit, sijoitusten vilitys,
erityisesti rahastoihin; pé&iomasijoitukset; omaisuudenhallinta kolmansille
osapuolille; kiinteistojen hankintaan liittyvd neuvonta, kiinteistbomaisuus-
suunnittelu kolmansille osapuolille”

— luokkaan 38 kuuluvat “Internet-palvelut, nimittdin tietojen tuottaminen,
ksittely ja tarjoaminen Internetin vilityksells”

— luokkaan 42 kuuluvat “tietojen Kiisittely muille; tekstinkésittely-, tietojenkisit-
tely- ja prosessinohjausohjelmien kehitys, laatiminen, parantaminen ja paivitys;
tietokoneisiin ja tietojenkisittelyohjelmiin liittyv4 tekninen ja kiyttoneuvonta;
Internet-palveluntarjoajan palvelut, nimittiin ohjelmointi alan erityisongelmien
ratkaisemiseksi Internetissd, www-sivustojen laadinta ja suunnittelu, nimittiin
Internet-yhteyksien ja Internetin valintasolmujen rakentaminen, yllipito ja
huolto”.
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Tutkija hylkisi rekisterdintihakemuksen 2.1.2002 tehdylld péatokselld asetuksen
N:o 40/94 38 artiklan mukaisesti kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c
alakohdan ja 2 kohdan nojalla silld perusteella, ettd rekisterditdviksi haettu merkki
oli yleisesti kiytetty ilmaisu, joka oli ymmirrettivissi kuvailevaksi mainoslauseeksi ja
jolta puuttui erottamiskyky ainakin Euroopan unionin englanninkielisessd osassa.
Kantaja haki 27.2.2002 SMHV:lta muutosta tutkijan paatokseen asetuksen
N:o 40/94 59 artiklan perusteella.

Kolmas valituslautakunta hylkisi valituksen 26.6.2002 tekemillddn pédtokselld
(jiljempéni riidanalainen padtés) silld perusteella, ettd rekisterditdviksi haetulta
merkiltd yht#altd puuttuu tdysin vaadittava erottamiskyky ja toisaalta se koostuu
yksinomaan kuvailevista merkinndista.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd yhteis6jen ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paitoksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

SMHYV vaatii, ettd yhteiséjen ensimméisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkad kanteen
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— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Asianosaisten lausumat

Kantaja perustaa kanteensa ensinnékin siihen, etti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan b alakohtaa on rikottu, koska valituslautakunta ei ole ottanut huomioon
rekisterditéviksi haetun tavaramerkin erottamiskyky#; ja toiseksi siihen, ettd
kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa on rikottu, koska valitus-
lautakunta on soveltanut virheellisesti vapaana pitimisen tarvetta koskevaa
arviointiperustetta.

Kantaja toteaa, ettd sanat "best” ja “partner” voidaan kumpikin ymmirtdd eri
merkityksissd. Kantajan mukaan ndmi sanat yhdistdmalld saadulla sanalla bestpart-
ner ei sitd suuremmalla syylld ole mitdén yksiselitteistd merkitystd ja kohdeyleisd,
joka muodostuu keskivertokuluttajista, jotka kuitenkin ovat erityisen tarkkaavaisia ja
kohtuullisen huolellisia herkilld vakuutus- ja rahoituspalvelualalla, voivat erottaa
kantajan tarjoamat palvelut. Kantaja korostaa, ettdi sana bestpartner on uudissana,
joka ei esiinny sanakirjassa omana sananaan ja jota on tarkasteltava erillisin sen
muodostavista osista.

Kantajan mukaan ndistd seikoista seuraa, ettd merkki, jonka rekisterdintii
tavaramerkiksi rahoitus- ja vakuutuspalveluja sekd tietojen kisittelyd Internetissi
koskevia palveluja varten se on hakenut, ei kuvaile kyseisid palveluja. Niin ollen ei
ole olemassa mitéin titd rekisterdintid estivdd vapaana pitdmisen tarvetta, Kantaja
vetoaa téltd osin asiassa T-135/99, Taurus-Film vastaan SMHV (Cine Action),
31.1.2001 annettuun tuomioon (Kok. 2001, s, II-379, 29 kohta) ja toteaa, ettd merkki
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ei ole kuvaileva palvelujen suhteen, jos yhteys kyseisen merkin ja kyseessi olevien
palvelujen vlilld on liian epéselvé ja epamidrdinen. Kantaja toteaa, ettd ainoastaan
merkinnit, jotka ovat selvilld ja yksiselitteiselld tavalla vilittomaésti kuvailevia, on
pidettivd vapaana asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan.
Kyseessd olevassa asiassa merkkid bestpartner on pidettéivi mainoslauseena.

Riidanalaisen p#atoksen 4 kohdassa mainitun Internet-haun tuloksen osalta kantaja
korostaa, ettd se seikka, ettd kyseessd olevaa ilmaisua kdytetddn usein elinkeino-
toiminnassa, ei ole riittivd syy kieltdytyd rekisterdimdstd sitd tavaramerkkind
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla. Kantaja mainitsee
esimerkkind kyseessd olevan merkin kiyttimisen Internetin verkkotunnuksissa ja
péittelee, ettd timén merkin kiyttd elinkeinotoiminnassa osoittaa, ettd silld voidaan
ilmaista tavaroiden olevan perdisin tietystéd yrityksesti.

Lisiksi kantaja katsoo samoista seikoista seuraavan, ettd merkki bestpartner ei ole
vailla oikeuskiytinnéssi (asia T-34/00, Eurocool Logistik v. SMHV (EUROCOOL),
tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. 1I-683, 39 kohta) vaadittua vihimmadiserottamis-
kykyd. Kantaja korostaa tiltd osin, ettd erottamiskyvyn ei voida katsoa puuttuvan
pelkistiéin sen perusteella, ettd kyseinen merkki ei ole mielikuvituksellinen taikka
epitavallinen tai huomiota heréttivé (asia T-87/00, Bank fitr Arbeit und Wirtschaft
v. SMHV (EASYBANK), tuomio 5.4.2001, Kok. 2001, s. 1I-1259, 39 kohta).

Lisdksi sitd, ettd samankaltaisia tavaramerkkeja on rekisterdity SMHVissa —
erityisesti tavaramerkit bestpartner classic ja bestpartner topinvest — samoin kuin
yhteison jisenvaltioissa, on pidettdvd osoituksena siitd, ettd myos rekisteroitdvaksi
haettu merkki voidaan rekister6ida tavaramerkkind.
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Lopuksi kantaja vetoaa SMHV:ssa esittdmiinsi argumentteihin ja viittas, ettd ne
ovat kiinted osa sen kannekirjelmis.

SMHYV kiistdd kaikki kantajan esittdmit kanneperusteet ja argumentit, SMHV:n
mukaan valituslautakunta on perustellusti hyldnnyt hakijan tavaramerkkihakemulk-
sen, erityisesti koska tavaramerkiltd puuttuu vaadittava vihimmaiserottamiskyky.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Ensinndkin on todettava, ettd kantaja esittds kannekirjelminsi lopussa vaatimuksen
siitd, ettd — "tarpeettoman toiston vilttdmiseksi” — sen SMHV:ssa esittiminsi
kirjelmén katsottaisiin olevan kiinte# osa nyt esilld olevan kanteen kanneperusteita ja
argumentteja. Vakiintuneen oikeuskéytinnén mukaan ensimmdisen oikeusasteen
tuomioistuimen tyGjarjestyksen 44 artiklan 1 kohdan nojalla, jota on tuon
tydjérjestyksen 130 artiklan 1 kohdan ja 132 artiklan 1 kohdan nojalla sovellettava
henkisen omaisuuden alalla, vaikka kannekirjelm#é voidaankin tukea ja tiydentis
tietyiltd osin viittaamalla sen liitteend olevien asiakirjojen kohtiin, yleisluonteisella
viittauksella muihin asiakirjoihin ei voida korjata sité, ettd kannekitjelmssi ei ole
mainittu olennaisia oikeudellisia argumentteja, jotka edelld mainittujen siinndsten
nojalla on mainittava itse kannekirjelméssi (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, LVM v.
komissio, tuomio 20.4.1999, Kok. 1999, s. 11-931, 39 kohta). Kanne on niin ollen
jitettévd tutkimatta siltd osin kuin kannekirjelméssd viitataan kantajan SMHV:lle
jittdmiin kirjelmiin, koska tuota yleistd viittausta ei voida yhdisti# kannekirjelméssi
esitettyyn kanneperusteeseen.

Asiakysymyksen osalta on syytd ensinnikin muistuttaa, etti asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan "tavaramerkkeji, joilta puuttuu
erottamiskyky”, ei rekistersid,
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Lisiksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdassa todetaan, etti artiklan "1 kohtaa
sovelletaan, vaikka rekisterdinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa
yhteis6a”,

Taltd osin erottamiskykyd on arvioitava ainoastaan suhteessa niihin tavaroihin ja
palveluihin, joita varten merkin rekisterdintié on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen,
miten kohdeyleisé kisittid merkin (ks. esim. asia T-355/00, DaimlerChrysler v.
SMHYV (TELE AID), tuomio 20.3.2002, Kok. 2002, s. II-1939, 51 kohta).

Lisiiksi huomioon on otettava paitsi useista osista koostuvan merkin muodostami-
sessa Kkiiytettyjen sanojen nimenomainen ja viliton merkitys, myds niiden
mahdolliset sivumerkitykset.

Asianosaiset ovat esilli olevassa asiassa keskittyneet argumentaatiossaan siihen, etté
sanat "best” ja "partner” ovat englanninkielisid sanoja, mutta on syytd todeta, etté
ndmi sanat esiintyvit — mahdollisesti vihdisin muutoksin — my6s muissa yhteisén
kielissd, muun muassa hollannin ja saksan kielissi. Joka tapauksessa koska siihen,
ettd tavaramerkkii ei voida rekistersida, riittdd, ettd hylkdysperusteet ovat olemassa
osassa yhteisod, on selvis, ettd jos hylkdysperusteen todettaisiin olevan olemassa
yhteisén englanninkielisessi osassa, joka kisittdd kaksi jasenvaltiota, téllaisen
perusteen mahdollisella olemassaololla yhteisén muissa osissa ei olisi merkitystd
esilldi olevan oikeusriidan ratkaisun kannalta. Niinpd téssd oikeudenkdynnissi
kohdeyleiséni on pidettivi englanninkielistd yleis64.

Lisiksi tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen palvelujen erityisluonne huo-
mioon ottaen on syyti katsoa, ettd kohdeyleisé muodostuu erityisen tarkkaavaisista
ja huolellisista kuluttajista.
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Esilld olevassa tapauksessa merkki muodostuu yksinomaan sanoista "best” ja
“partner”, jotka kumpikin ovat muun muassa englannin kielen sanoja. Sana "best”
luo mielikuvan laadusta ja kohdeyleisé voi siis sen perusteella ymmirtds, ettd
kyseessd on korkealaatuisin mahdollinen tuote tai palvelu. Sanaa "partner” kiytetéin
erilaisissa yhteyksissi — myos palvelujen tarjoamisessa — kuvaamaan yhteenliit-
tyméd- tai kumppanuussuhteita, mikd heréttdd positiivisia mielleyhtymié luotetta-
vuudesta ja jatkuvuudesta. Valituslautakunta toteaa perustellusti riidanalaisen
paitoksen 24 kohdassa, ettd nykyaikaisessa mainoskielessd tuota sanaa kéytetin
kuvamaan tavarantoimittajan tai palveluntarjoajan ja asiakkaan vilistd suhdetta;
tdssd yhteydessd ensin mainittu mielletddn viimeksi mainitun "kauppakumppaniksi”.

Niinpd on todettava, ettd sanat "best” ja "partner” ovat yleisnimii, jotka ainoastaan
viittaavat yrityksen asiakkailleen tarjoamien palvelujen laatuun (ks. vastaavasti asia
T-19/99, DKV v. SMHV (COMPANYLINE), tuomio 12.1.2000, Kok. 2000, s. II-1,
26 kohta; yhteisdjen tuomioistuin on vahvistanut timén tuomion valituksen
johdosta asiassa C-104/00 P, DKV v. SMHV, 19.9.2002 antamallaan tuomiolla
(Kok. 2002, s. I-7561, 13-25 kohta)).

Niin ollen ndmé sanat ovat erikseen tarkasteltuina kuvailevia kyseessdi olevien
palvelujen suhteen. Sanat, jotka ovat kuvailevia tiettyjen tavaroiden tai palvelujen
suhteen, ovat myos vailla erottamiskykyd kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta
(asia T-323/00, SAT.1 v. SMHV (SAT.2), tuomio 2.7.2002, Kok. 2002, s. 11-2839,
40 kohta; téstd tuomiosta on valitettu). Asia olisi toisin ainoastaan silloin, jos ndmi
kaksi sanaa yhdistamalld saatavalla yhdyssanalla olisi toinen merkitys kuin kyseisilld
sanoilla on perikkiin asetettuina,

Silld, ettd ndistd kahdesta sanasta tehddin yhdyssana muuttamatta mitenkiin
sanojen ulkoasua tai merkitystd, ei lisitd merkkiin mitéin sellaista, minké perusteella
olisi katsottava, ettd kohdeyleisé voisi tdmdn merkin perusteella — kun sitd
tarkastellaan kokonaisuutena — erottaa kantajan palvelut muiden yritysten
palveluista (ks. vastaavasti edelld 24 kohdassa mainitussa asiassa annetun tuomion
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COMPANYLINE 26 kohta). Sanan bestpartner osalta on nimittéin selvéd, ettd sen
muodostavat kaksi sanaa merkitsevit “parasta kumppania” samalla tavoin kuin
ilmaisu, joka koostuu samoista sanoista, joita ei ole yhdistetty eli "best partner”. Se,
ettd kyseessd olevaa sanaa ei sellaisenaan mainita sanakirjoissa — kirjoitettiinpa se
yhteen tai erikseen — ei vaikuta milldén tavoin tahén pdatelmadn.

Téstd seuraa, ettd merkilld bestpartner ei ole kohdeyleison keskuudessa oikeus-
kiytdnnon (ks. esim. edelld 12 kohdassa mainitussa asiassa EUROCOOL annetun
tuomion 39 kohta) mukaan vaadittavaa vdhimméiserottamiskykyd, ja valitus-
lautakunta on néin ollen perustellusti katsonut, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan b alakohdassa séddetty hylkdysperuste estdd nyt esilld olevassa tapauksessa
haetun rekisterdinnin.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdasta ilmenee, ettd merkkid ei voida
rekisteroidd yhteison tavaramerkiksi, jos yksikin ehdottomista hylkéysperusteista
soveltuu kyseessd olevaan merkkiin (edelld 24 kohdassa mainitussa asiassa
COMPANYLINE annetun tuomion 30 kohta). Ndin ollen edelld esitetystd seuraa,
ettd késiteltdviand oleva kanne on hylattdva ilman, ettd on tarpeen tutkia kantajan
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa koskevia viitteita.

Oikeudenkéiyntikulut

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjérjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hévidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkaynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hévinnyt asian, se on
velvoitettava korvaamaan kaikki oikeudenkiyntikulut SMHV:n vaatimusten mukai-
sesti.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Kanne hylatdin,

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut,

Pirrung Meij Forwood

Julistettiin Luxemburgissa 8 piivind heindkuuta 2004.

H. Jung J. Pirrung

kirjaaja toisen jaoston puheenjohtaja
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