TUOMIO 2.7.2009 — ASIA T-414/07

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(kuudes jaosto)

2 péivand heindkuuta 2009 *

Asiassa T-414/07,

Européenne de traitement de linformation (Euro-Information), kotipaikka
Strasbourg (Ranska), edustajinaan asianajajat P. Greffe, M. Chaminade ja L. Paudrat,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamiehinddn O. Montalto ja R. Bianchi,

vastaajana,

jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n ensimmdisen valituslautakunnan
6.9.2007 tekemadsta paatoksestd (asia R 290/2007-1), jolla on hyldtty hakemus merkin,

* Oikeudenkayntikieli: ranska.
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joka kuvaa korttia pitelevad kattd ja kolmea kolmiota, rekisterdimiseksi yhteison
tavaramerkiksi,

) EUROOPAN YHTEISOJEN
ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. W. H. Meij sekd tuomarit
V. Vadapalas (esitteleva tuomari) ja L. Truchot,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies J. Palacio Gonzélez,

ottaen huomioon ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 19.11.2007
toimitetun kannekirjelman,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 4.2.2008
toimitetun vastineen,

ottaen huomioon 10.10.2008 pidetyssé istunnossa esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja Européenne de traitement de I'information (Euro-Information) teki 10.7.2006
sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteison
tavaramerkista 20.12.1993 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 40/94 (EYVL
1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, (korvattuna yhteison tavaramerkista
26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1))
tarkoitetun yhteison tavaramerkin rekisterdintia koskevan hakemuksen.

Tavaramerkki, jonka rekisterdintiad haettiin, on jdljempéna esitetty kuviomerkki:
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Tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkin rekisterdintia haettiin, kuuluvat
tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisteroimisté
varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on
tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 35-38 ja 42 ja ne
vastaavat ndiden luokkien osalta seuraavaa kuvausta:

luokka 9:; "Aidnen tai kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet, elektroniset
kalenterit, myyntiautomaatit, seteli-, lippu-, tiliote-, tilitapahtuma-automaatit,
maksuautomaatit, pankkiautomaatit, kamerat (elokuvalaitteet), videokamerat,
muisti- tai mikroprosessorikortit, magneettikortit, magneettiset tai mikroproses-
sorin sisdltdvdt tunnistuskortit, magneettiset tai mikroprosessorin siséltdvit
maksu-, luotto- tai pankkikortit, videokasetit, CD-ROM-levyt, viivakoodinlukijat,
CD-levyt (4édni- tai kuva-), optiset CD-levyt, vddrdn rahan paljastuslaitteet,
levykkeet, magneettiset tietovilineet, optiset tietovilineet, videonéytot, tietojenka-
sittelylaitteet, sisapuhelinlaitteet, kayttoliittymét (tietotekniikka), lukulaitteet
(tietotekniikka), ohjelmistot (tallennetut ohjelmat), tilien hallintaan tarkoitetut
ohjelmistot, monitorit (tietokoneohjelmat), tietokoneet, tietokoneiden oheislait-
teet, tallennetut tietokoneohjelmat, tallennetut kayttojarjestelmiohjelmat (tieto-
koneisiin), radiopuhelinlaitteet, vastaanottimet (d4ni- ja kuva-), puhelinlaitteet,
kannettavat puhelimet, televisiolaitteet, televisiolaitteiden kolikkokayttoiset
koneistot, ajantallennuslaitteet, ldhettimet (tietoliikenne), keskusyksikot (proses-
sorit), tietotekniset ohjelmat ja tarvikkeet, joilla voidaan tarjota kattavat etdpalvelut
pankki-, rahoitusyhti6é- ja vakuutusalalla, varmennettujen maksutapahtumien
ohjelmistot elektronista online-viestintédverkkoa varten, elektroniset maksulaitteet
ja -vilineet, tietotekniset tarvikkeet elektroniseen maksamiseen, ohjelmistot
elektronisiin maksutapahtumiin, elektroniset maksukortit, rahoitustapahtumien
hallintaan tarkoitetut sdhkolaitteet ja elektroniset laitteet”

luokka 35: "Sanomalehtien tilauspalvelut (muille), liilkkeenjohdon avustaminen,
liiketoiminnan jérjestdmiseen ja johtamiseen liittyvd neuvonta, liiketoimintaan
liittyvd ammattimainen konsultointi, liiketoimintaan liittyvit asiantuntijapalvelut,
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liiketoimintaan liittyvd tiedotus, liiketoimintaan liittyvd opastus, kaupalliseen
toimintaan liittyvét arviot, kustannusanalyysit, mainosten levittiminen, viestien
puhtaaksikirjoitus, tilinpito, henkil6stokysymyksiin liittyvd konsultointi, mai-
nosposti, mainonta sidhkopostin vilitykselld, mainosten levitys elektronisessa
online-viestintéverkossa, hallinnolliseen ja kaupalliseen avustamiseen liittyvat
tiedotus- ja neuvontapalvelut internetverkossa tapahtuvan kaupankéynnin turvat-
tujen maksujen tdytintoonpanon alalla, veroilmoitusten laatiminen, tuote-
esittelyt, mainosmateriaalin (lentolehtisten, esitteiden, painatteiden, naytteiden)
levittdminen, markkinatutkimus, nédyttelyjen jdrjestiminen kaupallisiin tai main-
ontatarkoituksiin, tietojen keruu keskustiedostoon, tietojen jérjestiminen keskus-
tiedostoon, tiedostojenhallinta, laskentatoimi, kirjanpito, markkinaselvitykset,
talousennusteet, hankkeet (liilkkeenjohdon avustaminen), mainostekstien julkaisu,
postimainonta, radiomainonta, televisiomainonta, tiliotteiden laatiminen, puhe-
linvastaajapalvelut (puhelinpdivystys), sihteeripalvelut, tilastotiedotus, tekstinké-
sittely, tilintarkastus, kilpailujen jirjestiminen (mainonta tai myynninedisté-
minen), myynninedistdmis- ja mainostoiminnat asiakaskunnan ja henkil6ston
vakiinnuttamiseksi, tuotteiden ja palvelujen tilausten vilitys ja vastaanotto
internet-, intranet- ja ekstranetverkkojen vilitykselld, myyntiautomaattien,
maksuautomaattien ja pankkiautomaattien hallinto”

- luokka 36: "Kiinteistoasiat, vakuutukset, tapaturmavakuutukset, factoring, pank-
kitoiminta, rahatalousasiat, raha-asiat, luottotoimistot, perintitoimistot, pankki-
analyysit, rahataloudelliset analyysit, raha-asioita koskevat analyysit, liisaustoi-
minta, kiinteistojen arviointi, maksulipukkeiden mydntdminen, huoltorahastot,
pddoman kokoaminen, investointi ja sijoittaminen, luottokorttipalvelut, pankki-
korttipalvelut, vakuuspalvelut (takuut), rahanvaihto, sekkien vahvistus, matkasek-
kien myontiminen, vakuutuskonsultointi, arvopapereiden keruu, korvausten
suorittaminen (rahanvaihto), pankkiasioita koskeva konsultointi, rahoituskonsul-
tointi, vakuutusten vilitys, kiinteistonvilitys, porssimeklaripalvelut, luotot, arvo-
papereiden siilytys, tallelokeropalvelut, sddstopankit, arvioinnit ja taloudelliset
asiantuntijapalvelut (vakuutus-, pankki-, kiinteistalalla), notariaattipalvelut,
rahoituspalvelut, rahataloudellinen tiedotus, veroarvioinnit, verotukseen liittyvét
asiantuntijapalvelut, varojen kokoaminen, investointi ja sijoittaminen, elektro-
ninen varojen siirto, rahoitus- ja pankkialan tiedotus, vuokrien periminen,
sairausvakuutukset, merivakuutukset, kiinnelainat, rahoitustoimet, raha-asioita
koskevat toimet, rahallinen sponsorointi, lainaus (rahoitus), rahoitustapahtumat,
henkivakuutukset, arvopaperitilien hallinta, omaisuuden hoito, rahoitus- ja
pankkitoimintaa koskeva online-tiedotus, rahoitus- ja pankkitoimintaa koskeva
vuorovaikutteinen tietotekninen tiedotus, elektroniset maksupalvelut, arvopape-
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reiden, varojen, pddomien, osakkeiden, valuutan ja kaikkien muiden rahatalou-
dellisten asiakirjojen elektroniset siirtopalvelut, online-maksupalvelut elektroni-
sessa viestintdverkossa; vilitystoiminta ja liiketoimet elektronisessa viestintéver-
kossa online-periaatteella”

luokka 37: ”Asennus-, huolto- ja korjauspalvelut”

luokka 38: "Tietoliikenne, tietotoimistot (uutisten) erityisesti pankkialalla, viestintd
tietokonepéitteiden vilitykselld, radioviestintd, puhelinviestints, televisioviestints,
sihkeiden ldhetys, sihkeiden siirto, televisio-ohjelmien lahettdminen, radioldhe-
tystoiminta, televisioldhetystoiminta, tietoliikenteeseen liittyvi tiedotus, laitteiden
vuokraus viestien siirtoa varten, puhelinten vuokraus, elektroninen sanoman-
vilitys, sanomien ldhetys, sanomien ja kuvien tietokoneavusteinen siirto,
matkapuhelinviestintd, satelliittilihetykset, puhelinliikennepalvelut, tietojen siirto
internet-, intranet- ja ekstranetverkon vilitykselld, tietojen vuorovaikutteiset
tietotekniset siirtopalvelut, tietojen siirto tietokannasta, kansainviliset tiedonsiir-
topalvelut verkotettujen tietokonejirjestelmien vililld, tietojen siirto online-
periaatteella, tietojen, sanomien, kuvien ja &inen siirto ja vastaanotto lanka- tai
matkapuhelinten, tietokoneiden, mikrotietokoneiden tai videojirjestelmien véli-
tykselld, tietoliikennepalvelut sahkopostin ja videotekstin vilillg, tietoliikennepal-
velut, jotka tarjoavat yhteyden kattaviin etdpalveluihin pankki-, rahoitusyhtio- ja
vakuutusalalla; raha-asioita koskevan tietokannan kéiyttomahdollisuuden tarjoa-
minen online-periaatteella, tietokantakeskuspalvelimen kéyttoajan vuokraus
(tietotekniset palvelut), tietokoneen kéyttoajan vuokraus tietojenkdsittelyé varten”

luokka 42: "Oikeudelliset palvelut, tietokonejérjestelmien sijoittamiseen liittyvit
analyysit, valitystuomiopalvelut, tietokantojen uudistaminen, oikeusriitojen hoito-
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palvelut, teknisten hankkeiden tutkimus, asiantuntijapalvelut (valvonta), tietoko-
neohjelmistojen vuokraus, tietokoneiden vuokraus, ohjelmistojen kehittdminen
(suunnittelu), ohjelmistojen pdivitys, tietokoneohjelmistojen yllapito, tietokoneoh-
jelmointi, oikeusapu (holhous), teollisoikeuksien hallinta, tavaramerkkien ja
mallien tallettaminen ja hallinta, verkkotunnusten varaus- ja rekisterdintipalvelut,
verkkotunnusten hallintapalvelut, oikeudelliset tietopalvelut online-periaatteella,
oikeudelliset tietopalvelut vuorovaikutteisina tietoteknisind palveluina, elektro-
nisten maksujérjestelmien ja rahoitustapahtumien suojausjérjestelmien suunnit-
telu- ja kehittdmispalvelut internetverkossa tai muissa tietoverkoissa, myyntiau-
tomaattien, maksuautomaattien ja pankkiautomaattien hallintajérjestelmédn
péésyd koskevat tietotekniset ohjelmointipalvelut”.

Tutkija hylkdsi kyseisen rekisterdintihakemuksen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan b alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b
alakohta) nojalla 18.12.2006 tehdylld paidtokselld ainoastaan seuraavien tavaroiden ja
palveluiden osalta (jaljempdné kyseessé olevat tavarat ja palvelut):

- luokka 9: "Myyntiautomaatit, seteli-, lippu-, tiliote-, tilitapahtuma-automaatit,
maksuautomaatit, pankkiautomaatit, muisti- tai mikroprosessorikortit, magneet-
tikortit, magneettiset tai mikroprosessorin siséltavit tunnistuskortit, magneettiset
tai mikroprosessorin siséltdvat maksu-, luotto- tai pankkikortit, magneettiset
tietovilineet, tietojenkasittelylaitteet, sisapuhelinlaitteet, kayttoliittymat (tieto-
tekniikka), lukulaitteet (tietotekniikka), ohjelmistot (tallennetut ohjelmat), tilien
hallintaan tarkoitetut ohjelmistot, monitorit (tietokoneohjelmat), tietokoneet,
tietokoneiden oheislaitteet, tallennetut tietokoneohjelmat, tallennetut kéyttojar-
jestelmédohjelmat (tietokoneisiin), keskusyksikot (prosessorit), tietotekniset
ohjelmat ja tarvikkeet, joilla voidaan tarjota kattavat etdpalvelut pankki-,
rahoitusyhtio- ja vakuutusalalla, varmennettujen maksutapahtumien ohjelmistot
elektronista online-viestintéverkkoa varten, elektroniset maksulaitteet ja -vilineet,
tietotekniset tarvikkeet elektroniseen maksamiseen, ohjelmistot elektronisiin
maksutapahtumiin, elektroniset maksukortit, rahoitustapahtumien hallintaan
tarkoitetut sdhkolaitteet ja elektroniset laitteet”
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luokka 35: "Myyntiautomaattien, maksuautomaattien ja pankkiautomaattien
hallinto”

luokka 36: "Pankkitoiminta, rahatalousasiat, raha-asiat, luottotoimistot, huolto-
rahastot, luottokorttipalvelut, pankkikorttipalvelut, rahanvaihto, arvopapereiden
keruu, korvausten suorittaminen (rahanvaihto), pankkiasioita koskeva konsul-
tointi, rahoituskonsultointi, luotot, arvopapereiden séilytys, sddstopankit, rahata-
loudellinen tiedotus, varojen kokoaminen, investointi ja sijoittaminen, elektro-
ninen varojen siirto, rahoitus- ja pankkialan tiedotus, rahoitustoimet, raha-asioita
koskevat toimet, lainaus (rahoitus), rahoitustapahtumat, arvopaperitilien hallinta,
omaisuuden hoito, rahoitus- ja pankkitoimintaa koskeva online-tiedotus, rahoitus-
ja pankkitoimintaa koskeva vuorovaikutteinen tietotekninen tiedotus, elektroniset
maksupalvelut, arvopapereiden, varojen, pddomien, osakkeiden, valuutan ja
kaikkien muiden rahataloudellisten asiakirjojen elektroniset siirtopalvelut,
online-maksupalvelut elektronisessa viestintdverkossa, vilitystoiminta ja liike-
toimet elektronisessa viestintdaverkossa online-periaatteella”

luokka 38: "Tietoliikenne, viestinti tietokonepaitteiden vilitykselld, elektroninen
sanomanvalitys, sanomien lahetys, sanomien ja kuvien tietokoneavusteinen siirto,
tietojen siirto internet-, intranet- ja ekstranetverkon vilitykselld, tietojen vuo-
rovaikutteiset tietotekniset siirtopalvelut, tietojen siirto tietokannasta, kansainva-
liset tiedonsiirtopalvelut verkotettujen tietokonejarjestelmien valilla, tietojen siirto
online-periaatteella, tietojen, sanomien, kuvien ja &didnen siirto ja vastaanotto
tietokoneiden, mikrotietokoneiden tai videojirjestelmien valitykselld, tietoliiken-
nepalvelut sihkopostin ja videotekstin vilillg, tietoliikennepalvelut, jotka tarjoavat
yhteyden kattaviin etdpalveluihin pankki-, rahoitusyhtio- ja vakuutusalalla, raha-
asioita koskevan tietokannan kdyttomahdollisuuden tarjoaminen online-periaat-
teella, tietokantakeskuspalvelimen kiyttdajan vuokraus (tietotekniset palvelut),
tietokoneen kéyttoajan vuokraus tietojenkésittelya varten”
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— luokka 42: "Elektronisten maksujdrjestelmien ja rahoitustapahtumien suojausjir-
jestelmien suunnittelu- ja kehittdmispalvelut internetverkossa tai muissa tietover-
koissa, myyntiautomaattien, maksuautomaattien ja pankkiautomaattien hallinta-
jarjestelmédén padsyé koskevat tietotekniset ohjelmointipalvelut”.

Kantaja teki 15.2.2007 tutkijan paatoksestd asetuksen N:0 40/94 5762 artiklassa (joista
on tullut asetuksen N:o 207/2009 58—64 artikla) tarkoitetun valituksen SMHV:lle.

SMHV:n ensimmadinen valituslautakunta hylkési kyseisen valituksen asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009
7 artiklan 1 kohdan b alakohta) nojalla 6.9.2007 tekemalldan paatokselld (jaljempana
riidanalainen paitos) silld perusteella, ettd haetulla merkilld ei ollut erottamiskykyd
kyseessd olevien tavaroiden ja palveluiden osalta. Valituslautakunnan mukaan
kohdeyleis6 mieltdd kyseisen merkin kéyttoohjeeksi, tehtdviksi toimenpiteeksi tai
toimintatavaksi sellaisen transaktion suorittamiseksi, johon liittyy pankkikortin tai
muun kortin kaytto.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

-~ kumoaa riidanalaisen péitoksen
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— maardad SMHV:n rekisteroimaan haetun tavaramerkin.

Istunnossa kantaja on tdydentinyt vaatimuksiaan ja vaatinut, ettd SMHYV velvoitetaan
korvaamaan oikeudenkayntikulut.

SMHYV vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

- hylkai kanteen

- velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkayntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Kantajan toisen vaatimuksen tutkittavaksi ottaminen

Toisena vaatimuksenaan kantaja vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin
médrdd SMHV:n rekister6iméédn haetun tavaramerkin. Téltd osin on muistutettava
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siitd, ettd asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o
207/2009 65 artiklan 6 kohta) mukaan SMHV:n on toteutettava yhteisén tuomiois-
tuimen tuomion tdytantéonpanosta johtuvat toimenpiteet. Ensimmaisen oikeusasteen
tuomioistuimen tehtdvéni ei siis ole antaa téltd osin SMHV:lle médrdystd. SMHV:n on
itse tehtdvd johtopddtokset tdmén tuomion tuomiolauselman ja perustelujen
perusteella (ks. vastaavasti asia T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. SMHV
(Giroform), tuomio 31.1.2001, Kok., s. 1I-433, 33 kohta ja asia T-34/00, Eurocool
Logistik v. SMHV (EUROCOOL), tuomio 27.2.2002, Kok., s. 1I-683, 12 kohta).
Kantajan toista vaatimusta ei siten voida ottaa tutkittavaksi.

Asiakysymys

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa yhteen ainoaan kanneperusteeseen, ja se perustuu
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o
207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) rikkomiseen.

Asianosaisten lausumat

Kantaja tuo esiin, ettd mikddn sen tavaramerkin osatekijoistd, jonka rekisterodintida on
haettu, eli tyylitelty kidden kuva, kdden pitelemd vériltddn valkoinen suorakulmion
muotoinen kuvio tai kolme perikkéistd kolmiota, erikseen tai yhdessd arvioituina, ei
mahdollista sellaista padtelmas, ettd tavaramerkki antaisi ohjeen "tehtdvésté toimenpi-
teestd” tai “toimintatavasta sellaisen transaktion” suorittamiseksi, ”johon liittyy
pankkikortin kéytt6”, vaikka valituslautakunta on néin todennut riidanalaisessa
paatoksessa.
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Ensinndkin kantaja riitauttaa sen valituslautakunnan nékemyksen paikkansapité-
vyyden, jonka mukaan viriltddn vaalea suorakulmion muotoinen kiaden pitelema kuvio,
joka on kyseessé olevassa merkissé, on pankkikortti.

Niin ollen kantajan mukaan ei ole oikein viittda, ettd haetulta tavaramerkiltd puuttuu
erottamiskyky osan luokkiin 9, 35 ja 42 kuuluvien tavaroiden ja palveluiden osalta,
koska mainitut tavarat ja palvelut liittyvit vaistimittd elektronisten maksukorttien
kayttoon ja ndilld korteilla tapahtuvien transaktioiden suorittamiseen, seké luokkiin 36
ja 38 kuuluvien palvelujen osalta, koska mainittu tavaramerkki viestittés, ettd kuluttajat
voivat suorittaa mainitunlaisia toimenpiteitd elektronisilla tai magneettikorteilla.

Toiseksi kantaja tuo esiin, ettd kdden ja suorakulmion muotoisen kuvion tyylitellysta
esittdmisestd, asennosta ja asettelusta johtuu, ettd yhdistelm4, joka muodostuu kédestd,
jossa pidetddn vériltddn vaaleaa suorakulmion muotoista kuviota, on erottamisky-
kyinen osatekiji tiettyjen kyseessd olevien tavaroiden ja palvelujen osalta.

Kantajan mukaan valituslautakunta menee haetun tavaramerkin osatekijoitd ja
kyseisten tavaroiden ja palvelujen nimikkeitd pidemmaélle pyrkidkseen toteamaan
yhteyden tiettyjen haetun tavaramerkin osatekijoiden ja kyseessa olevien tavaroiden ja
palvelujen valilla. Lisdksi valituslautakunta jittdd huomiotta kolmen kolmion
yhdistelmén, joka muodostaa yhden haetun tavaramerkin erottamiskykyisistd ja
hallitsevista osista. Kyseinen osatekiji on kuitenkin tavanomaisesta poikkeava ja
mielivaltainen kyseessd olevien tavaroiden ja palveluiden yhteydessé ja mahdollistaa
kantajan tavaroiden ja palveluiden yksil6imisen kantajan kilpailijoiden tavaroihin ja
palveluihin ndhden.
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Yhtééltd kantajan mielestd haetun tavaramerkin osatekijit erikseen tai yhdesséd ovat
tdysin erottamiskykyisié seuraavien tavaroiden ja palveluiden suhteen:

luokka 9: "Magneettiset tietovilineet, tietojenkdsittelylaitteet, sisdpuhelinlaitteet,
kayttoliittymat (tietotekniikka), lukulaitteet (tietotekniikka), ohjelmistot (tallen-
netut ohjelmat), monitorit (tietokoneohjelmat), tietokoneet, tietokoneiden oheis-
laitteet, tallennetut tietokoneohjelmat, tallennetut kayttojarjestelméohjelmat
(tietokoneisiin), keskusyksikot (prosessorit), varmennettujen maksutapahtumien
ohjelmistot elektronista online-viestintdverkkoa varten, elektroniset maksulaitteet
ja -vilineet, tietotekniset tarvikkeet elektroniseen maksamiseen, ohjelmistot
elektronisiin maksutapahtumiin”

luokka 36: "Luottotoimistot, huoltorahastot, luotot, sddstopankit, varojen kokoa-
minen, investointi ja sijoittaminen, lainaus (rahoitus), arvopaperitilien hallinta,
omaisuuden hoito, elektroniset maksupalvelut, online-maksupalvelut elektroni-
sessa viestintaverkossa”

luokka 38: "Tietoliikenne, viestinti tietokonepaitteiden vilitykselld, elektroninen
sanomanvilitys, sanomien ldhetys, sanomien ja kuvien tietokoneavusteinen siirto,
tietojen siirto internet-, intranet- ja ekstranetverkon vilitykselld, tietojen vuo-
rovaikutteiset tietotekniset siirtopalvelut, tietojen siirto tietokannasta, kansainva-
liset tiedonsiirtopalvelut verkotettujen tietokonejarjestelmien valilla, tietojen siirto
online-periaatteella, tietojen, sanomien, kuvien ja &ddnen siirto ja vastaanotto
tietokoneiden, mikrotietokoneiden tai videojérjestelmien vélityksells, tietoliiken-
nepalvelut siahkopostin ja videotekstin vilillg, tietokantakeskuspalvelimen kéyt-
toajan vuokraus (tietotekniset palvelut), tietokoneen kéyttdajan vuokraus tieto-
jenkasittelyé varten”
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— luokka 42: "Elektronisten maksujdrjestelmien ja rahoitustapahtumien suojausjir-
jestelmien suunnittelu- ja kehittdmispalvelut internetverkossa tai muissa tietover-
koissa”.

Erikseen tarkasteltuina ndmé osatekijat, jotka kuvaavat tyyliteltyd kattd, kéden
piteleméd vériltdén vaaleaa suorakulmion muotoista kuviota ja kolmea perikkaisté
kolmiota, jotka yhdessdé muodostavat kantajan mukaan my6s erottamiskykyisen ja
mielivaltaisen yhdistelmén, ovat erottamiskykyisiéd edelld mainittujen tavaroiden ja
palveluiden osalta, minké vuoksi voidaan todeta, etté ei ole olemassa mitéén pakottavaa
tarvetta pitdad kyseisten osatekijoiden yhdistelmd vapaana mainittuja tavaroita ja
palveluita varten.

Kantajan mukaan ei siis ole mitddn syytd todeta, ettd kyseessd olevaa tavaramerkkia
kéytettdisiin tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa mainitunlaisten tavaroiden ja
palvelujen yhteydessa.

Toisaalta haettu tavaramerkki on kantajan mukaan kokonaisuutena tarkasteltuna
erottamiskykyinen seuraavien tavaroiden ja palveluiden osalta:

- luokka 9: "Myyntiautomaatit, seteli-, lippu-, tiliote-, tilitapahtuma-automaatit,
maksuautomaatit, pankkiautomaatit, muisti- tai mikroprosessorikortit, magneet-
tikortit, magneettiset tai mikroprosessorin siséltavit tunnistuskortit, magneettiset
tai mikroprosessorin sisiltavat maksu-, luotto- tai pankkikortit, tilien hallintaan
tarkoitetut ohjelmistot, tietotekniset ohjelmat ja tarvikkeet, joilla voidaan tarjota
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kattavat etdpalvelut pankki-, rahoitusyhtio- ja vakuutusalalla, elektroniset maksu-
kortit, rahoitustapahtumien hallintaan tarkoitetut sidhkolaitteet ja elektroniset
laitteet”

- luokka 35: "Myyntiautomaattien, maksuautomaattien ja pankkiautomaattien
hallinto”

— luokka 36: "Pankkitoiminta, rahatalousasiat, raha-asiat, luottokorttipalvelut,
pankkikorttipalvelut, rahanvaihto, arvopapereiden keruu, korvausten suoritta-
minen (rahanvaihto), pankkiasioita koskeva konsultointi, rahoituskonsultointi,
arvopapereiden siilytys, rahataloudellinen tiedotus, elektroninen varojen siirto,
rahoitus- ja pankkialan tiedotus, rahoitustoimet, raha-asioita koskevat toimet,
rahoitustapahtumat, rahoitus- ja pankkitoimintaa koskeva online-tiedotus,
rahoitus- ja pankkitoimintaa koskeva vuorovaikutteinen tietotekninen tiedotus,
arvopapereiden, varojen, pddomien, osakkeiden, valuutan ja kaikkien muiden
rahataloudellisten asiakirjojen elektroniset siirtopalvelut, valitystoiminta ja liike-
toimet elektronisessa viestintdaverkossa online-periaatteella”

- luokka 38: "Tietoliikennepalvelut, jotka tarjoavat yhteyden kattaviin etépalveluihin
pankki-, rahoitusyhtio- ja vakuutusalalla; raha-asioita koskevan tietokannan
kayttomahdollisuuden tarjoaminen online-periaatteella”

— luokka 42: "Myyntiautomaattien, maksuautomaattien ja pankkiautomaattien
hallintajarjestelmédn padsya koskevat tietotekniset ohjelmointipalvelut”.

Kantaja huomauttaa, ettd vaikka tietyt osatekijit, joista haettu tavaramerkki
muodostuu, voivat mahdollisesti tuoda mieleen sen alan, johon edelld mainitut
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tavarat ja palvelut kuuluvat, on todettava, ettd kolmen perékkiisen kolmion kuva on
erottamiskykyinen ja mielivaltainen kaikkiin kyseisiin tavaroihin ja palveluihin ndhden.
Niin ollen ei ole olemassa mitddn pakottavaa tarvetta pitaid kyseinen osatekijd vapaana
mainittuja tavaroita ja palveluita varten.

Mistéédn ei sitd paitsi voida pédtelld, ettd kyseistd osatekijaa kéytettdisiin tavanomaisesti
elinkeinotoiminnassa mainitunlaisten tavaroiden ja palveluiden yhteydessi. Ndin ollen
kolme perdkkdistd kolmiota yhdistettynd muihin kyseessd olevan tavaramerkin
osatekijoihin ovat kantajan mukaan erottamiskykyisid mainittujen tavaroiden ja
palvelujen osalta.

Kolmanneksi kantaja huomauttaa, ettd kolme perékkaisté oikealle osoittavaa vériltdan
tummaa kolmiota, joista kaksi on suorakulmion muotoisen kuvion paélld, muodostavat
yhden erottamiskykyisistd ja hallitsevista osatekijoistd kaikkien kyseessd olevien
tavaroiden ja palveluiden osalta.

Kolme vériltddn mustaa kolmiota, joiden grafiikka on kyseessé oleviin tavaroihin ja
palveluihin ndhden tavanomaisesta poikkeava ja mielivaltainen, ovat kantajan mukaan
visuaalisesti pddosassa ja antavat tavaramerkille kokonaisuudessaan aivan erityisen
vaikutelman, joka mahdollistaa sen, ettd kuluttajat pitdvat tavaramerkin mielessé ja
erottavat sen kilpailijoiden tavaramerkeista.

Kantaja tuo esiin, ettei milladn perusteella voida katsoa, ettd kyseessd olevaa
tavaramerkkid kaytettdisiin kyseessd olevien tavaroiden ja palveluiden yhteydessi
tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa. Kyseessé oleva tavaramerkki mahdollistaa sen,
ettd kohdeyleiso erottaa tavaramerkin haltijan tavarat ja palvelut ilman sekaannuksen
mahdollisuutta sellaisista tavaroista ja palveluista, joilla on muu kaupallinen alkupera.
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Kantaja vdittdd, ettd se on osoittanut, ettd logoa, joka muodostuu kolmesta oikealle
osoittavasta kolmiosta, on kéytetty intensiivisesti ennen rekisterdintihakemuksen
jattdmistd. Kantaja on esittanyt kirjelomakkeen, kaksi laskua ja otteen internetsivuil-
taan. Kantajan mukaan yleis6 muodostaa véistamattd yhteyden kantajan ja sen haetun
tavaramerkin valillg, jossa kyseinen logo on kokonaisuudessaan toistettu.

Kantaja tuo esiin myds sen, ettd haetun tavaramerkin ominaispiirteisiin perustuva
erottamiskyky on todistettu, koska kyseistd tavaramerkkid on kiytetty intensiivisesti
ennen rekisterdintihakemuksen jattdmistd. Pankit, joihin tavaramerkki kantajan
mukaan liittyy, ovat kéyttineet sitd seteliautomaateissaan, minka osoittavat Thionvil-
lessd (Ranska) vuonna 2005 otettu valokuva ja asiakirja, jonka otsikko on ”Euro
Automatic Cash- Supports et déploiements sur GABs CEE-SE-IDF-SMB” (CEE-SE-
IDF-SMB pankkiautomaattien Euro Automatic Cash -tuki ja kaytt), vuoden 2006
kesdkuulta; kantaja on esittdnyt ne SMHV:ssa kiaydyn menettelyn kuluessa. Kantaja
vdittdd ndin ollen, ettd mainitunlainen kéytté on omiaan antamaan haetulle
tavaramerkille lisdd erottamiskykyéd ja ettd se, ettd kohdeyleis6 tuntee mainitun
tavaramerkin, on omiaan vahvistamaan kyseisen tavaramerkin erottamiskykya.

Lopuksi kantaja korostaa, etti SMHV on jo hyviksynyt haettuun tavaramerkkiin
verrattavissa olevien tavaramerkkien rekister6innin.

SMHYV Kiistda sen, ettd kantajan esittdmadt véitteet olisivat perusteltuja.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o
207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) mukaan “tavaramerkkejd, joilta puuttuu
erottamiskyky” ei rekisteroida.
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Vakiintuneen oikeuskédytdinnon mukaan tavaramerkin erottamiskykyd on arvioitava
yhtdaltd suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joille sen rekisterdintid on haettu, ja
toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleiso, joka muodostuu néiden tavaroiden tai
palvelujen tavanomaisesti valistuneista sekd kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista
keskivertokuluttajista, mieltdd asian (yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel
v. SMHYV, tuomio 29.4.2004, Kok., s. I-5089, 35 kohta ja asia C-25/05 P, Storck v. SMHYV,
tuomio 22.6.2006, Kok., s. I-5719, 25 kohta).

On muistutettava, ettd asetuksen N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa (josta on
tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) tarkoitetut tavaramerkit
ovat erityisesti niitd tavaramerkkejd, joita kohdeyleison mielesté kaytetdén tavanomai-
sesti elinkeinotoiminnassa esittdmaén kyseisid tavaroita tai palveluja tai joiden osalta on
ainakin olemassa konkreettisia seikkoja, joiden perusteella voidaan pastelld, ettd niitd
voidaan kéyttaa tilla tavoin. Lisdksi tdssa sadnnoksessd tarkoitetut merkit ovat sellaisia
merkkeja, jotka eivit kykene tayttdimadn tavaramerkille asetettua keskeistd tehtédvia eli
yksiloiméédn tavaran tai palvelun alkuperdd niin, ettd kuluttaja voi myohempid
hankintoja tehdessddn hankkia lisdd kyseisella tavaramerkilld varustettuja tavaroita
tai palveluita, jos hin on pitdnyt niitd hyvini, tai valita jonkin toisen tavaran tai palvelun,
jos hin ei ole tyytyvdinen niihin (asia T-305/02, Nestlé Waters France v. SMHYV (pullon
muoto), tuomio 3.12.2003, Kok., s. II-5207, 28 kohta; asia T-216/02, Fieldturf v. SMHV
(LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS), tuomio
31.3.2004, Kok, s. I1-1023, 23 ja 24 kohta ja asia T-393/02, Henkel v. SMHV (valkoisen
ja lapindkyvén pullon muoto), tuomio 24.11.2004, Kok, s. I1-4115, 30 kohta).

Kantaja ei riitauta valituslautakunnan loppupéételmad kohdeyleison osalta. Néin ollen
valituslautakunnan arvio haetun tavaramerkin erottamiskyvysta tarkastetaan ottamalla
huomioon tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen
eurooppalainen keskivertokuluttaja, johon riidanalaisen péédtoksen 15 kohdassa
viitataan.
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Kantaja ei kiista sitéd, ettd haettu tavaramerkki on graafinen esitys, joka muodostuu
tyylitellysta kdden kuvasta, kdden pitelemédstd variltddn vaaleasta suorakulmion
muotoisesta kuviosta ja kolmesta perdkkdisestd oikealle osoittavasta vériltddn
tummasta kolmiosta, joista kaksi on suorakulmion muotoisen kuvion paalla.

Haetun tavaramerkin erottamiskyvyn, jonka kantaja vittda syntyvén siitd, ettd haetun
tavaramerkin osatekijét ovat tyyliteltyjd, arvioimiseksi on tutkittava, voiko kohdeyleiso
mieltdd haetun tavaramerkin sen kaupallista alkuperii koskevaksi tiedoksi, kun otetaan
huomioon tavaramerkin muodon, vérien ja piirrosten yhdistelméstd syntyvd koko-
naisvaikutelma.

Téltd osin on aivan ensimmadiseksi hylédttava kantajan vite, jolla pyritddn erottamaan
toisistaan haetun tavaramerkin eri osatekijit ja arvioimaan niiden erottamiskykya
erikseen. Haetun tavaramerkin erottamiskyvyn tutkimisen on nimittdin kohdistuttava
siitd syntyvéadn kokonaisvaikutelmaan eika erikseen arvioituna jokaiseen osatekijaén,
joista haettu tavaramerkki muodostuu (ks. vastaavasti asia C-37/03 P, BioID v. SMHYV,
tuomio 15.9.2005, Kok., s. I-7975, 29 kohta ja asia C-304/06 P, Eurohypo v. SMHYV,
tuomio 8.5.2008, Kok., s. I-3297, 41 kohta).

Valituslautakunta on kuitenkin aivan oikein todennut, ettd kun otetaan huomioon
kyseessd olevat tavarat ja palvelut, kohdeyleis6 mieltédd kortilta nayttdvaa suorakulmion
muotoista kuviota pitelevin kidden kuvan, johon on yhdistetty kolme samaan suuntaan
osoittavaa kolmiota, kiyttoohjeeksi, jonka tarkoituksena on ilmoittaa menettelytapa,
jota on noudatettava, jotta korttia voidaan kéyttaa tietyn transaktion toteuttamiseksi,
eikd kyseessd olevien tavaroiden ja palveluiden kaupallista alkuperdd koskevaksi
tiedoksi. Keskivertokuluttaja kohtaa pdivittdin tdméntyyppisia kéyttoohjeita eri
paikoissa, kuten pankeissa, supermarketeissa, asemilla, lentokentilld, parkkipaikoilla
ja puhelinkopeissa.
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On todettava, ettd kantaja ei esitd mitddn vditettd, jonka perusteella kyseisen
nidkemyksen oikeellisuus voitaisiin kyseenalaistaa. Vaikka kantaja kiistdd sen, ettd
variltadn vaalea suorakulmion muotoinen kuvio voitaisiin mieltda magneettikortiksi tai
sirukortiksi, on katsottava, ettd asiayhteys, johon kyseinen kuvio liittyy, eli sité piteleva
tyylitelty kasi ja kolme suunnattua kolmiota seka kyseessd olevat tavarat ja palvelut, ei
jatd mitddn epéselvyytta siitd, miten kohdeyleis6é mieltdd kyseisen merkin.

Samoin on huomautettava, ettd kolmesta viriltddan mustasta kolmiosta muodostuvalla
kokonaisuudella ei ole kantajan viittdmad erottamiskykyd sen vuoksi, ettd se on
siséllytetty kyseessd olevaan merkkiin, silli kohdeyleis6 mieltdd sen kisittavéin
suuntanuolia, joilla on kayttoon liittyvd tehtdvé, eli niiden tehtdvd on ilmoittaa
paikka, johon magneettikortti on automaatissa syotettdavda. Mainitut kolmiot eivét siis
ole erottamiskykyisiad minkdédn kyseessd olevien tavaroiden ja palveluiden luokan osalta.
Niin ollen haetun tavaramerkin muita osatekijoité ei ole tarpeen tutkia erikseen.

Lisdksi on todettava, etté valituslautakunta on aiheellisesti katsonut, ettéd sen padtelma4,
joka koski sitd, ettd haetulla tavaramerkilla ei ole erottamiskykyd, kuten valituslauta-
kunta on osoittanut yksityiskohtaisesti riidanalaisen padtoksen 19-22 kohdassa,
soveltui kaikkiin niihin kyseessd oleviin tavaroihin ja palveluihin, jotka liittyivat
elektronisten maksukorttien kiyttéon ja sellaisten transaktioiden toteuttamiseen,
joihin mainitunlaisten korttien kaytto liittyy, kuten elektroniset maksut magneetti-
kortilla (luokka 9), automaattien hallinto (luokka 35), elektroniset maksujérjestelmét
tietoverkoissa (luokka 42), magneettisten maksukorttien markkinointi ja mainitunlai-
silla korteilla tehtédvat transaktiot (luokka 36) tai vield tietoliikenne- ja elektronisen
tiedonsiirron menetelmat, jotka toimivat erdénlaisina viesteind, joiden mukaan kyseisié
palveluita voidaan saada kéyttdmallda magneettikorttia (luokka 38).
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Téltéd osin on erityisesti todettava, ettd kantaja ei ole kyennyt nédyttdmaén toteen, ettd
valituslautakunta olisi tehnyt virheen, kun se on riidanalaisen p&atoksen 19—
22 kohdassa katsonut, ettd kun otetaan huomioon kyseessd olevat tavarat ja palvelut,
kohdeyleis6 mieltdd haetun tavaramerkin olevan suoraan ja véistimaittd yhteydessé
elektronisten maksujen suorittamiseen magneettikortilla.

Edelld esitetyn perusteella on todettava, etté valituslautakunta on aiheellisesti katsonut,
ettd kun niiden eri osatekijoiden, joista haettu merkki muodostuu, yhdistelméasta
syntyvd kokonaisvaikutelma otetaan huomioon, merkki ei mahdollista sitd, ettd
kohdeyleiso tunnistaa kyseessi olevien tavaroiden ja palveluiden kaupallisen alkuperén,
kun kohdeyleis6 ostohetkelld tekee valintaansa.

Kantaja tuo esiin vield sen, ettd haetun tavaramerkin erottamiskykyd vahvistaa
ensinndkin se, ettd kantaja on kiyttdnyt kolmea perdkkdistd oikealle osoittavaa
kolmiota kuvaavaa osatekijaa logonaan kirjelomakkeessaan, laskuissaan ja internetsi-
vuillaan, ja toiseksi se, ettd pankkikonserni, johon kantaja kuuluu, on kéyttanyt haettua
tavaramerkkid ennen tavaramerkin rekisterdintid koskevan hakemuksen jattamista
muun muassa aluksi CIC-pankin pankkiautomaateilla ja sittemmin koko konsernin
pankkiautomaateilla.

Téltd osin on aivan ensimmadiseksi todettava, ettd kantaja ei ole vedonnut siihen, ettd
olisi rikottu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaa (josta on tullut asetuksen N:o
207/2009 7 artiklan 3 kohta), jonka mukaan mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b, c
ja d alakohdassa (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b, c ja d
alakohta) tarkoitetut ehdottomat rekisterdinnin esteet eivit estd tavaramerkin
rekisterdintid, jos tavaramerkki on kaytossd tullut erottamiskykyiseksi niiden
tavaroiden tai palvelujen osalta, joille rekisterdintid haetaan. Onkin korostettava sitd,
ettd voidakseen valttyd asetuksen N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa (josta on
tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) tarkoitetun ehdottoman
rekisterdinnin esteen soveltamiselta kantaja ei voi vedota siihen, ettd haetulla
tavaramerkilla on "lisdd” erottamiskykyd tai ettd sen erottamiskyky on vahvistunut
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tavaramerkin kéyton vuoksi. Jos haetulla tavaramerkilld ei ole asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan
1 kohdan b alakohta) tarkoitettua tavaramerkin ominaispiirteisiin perustuvaa
erottamiskykyé, merkki voidaan rekisterdidd vain, jos asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
3 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohta) edellytykset

tayttyvit.

Tédstd seuraa, ettd siltd osin kuin kantaja vetoaa lisiksi siihen, ettd haetulla
tavaramerkilld on riittdvd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
(josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) tarkoitettu
tavaramerkin ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky yhtédéltda sen kolmesta
kolmiosta muodostuvan logon kéyton, joka on osa tavaramerkkid, ja toisaalta haetun
tavaramerkin kayton vuoksi, kyseinen véite on hyléttava.

Jos kantaja olisi kuitenkin halunnut vaitta4, ettd haettu tavaramerkki on rekisteroitavi
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009
7 artiklan 3 kohta) nojalla, on muistutettava siitd, ettd jasenvaltioiden tavaramerkki-
lainsddddannon ldhentdmisestd 21.12.1988 annetun ensimmaéisen neuvoston direktiivin
89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan 3 kohdan, jonka normatiivinen sisélté on
pédasiallisesti samanlainen kuin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan (josta on
tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohta) normatiivinen sisiltd, tulkintaa
koskevasta oikeuskadytdnnostd ilmenee, ettd erottamiskyvyn saavuttaminen tavaramer-
kin kdyton kautta edellyttdd, ettd ainakin merkittdvd osa kohderyhmaistd tunnistaa
kyseisen tavaramerkin perusteella asianomaiset tavarat tai palvelut tietyn yrityksen
tavaroiksi tai palveluiksi (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97,
Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok., s. [-2779, 52 kohta ja asia C-299/99,
Philips, tuomio 18.6.2002, Kok., s. I-5475, 61 kohta; ks. my6s asetuksen N:0 40/94 osalta
asia T-399/02, Eurocermex v. SMHV (Olutpullon muoto), tuomio 29.4.2004, Kok.,
s. 1I-1391, 42 kohta ja asia T-207/06, Europig v. SMHV (EUROPIG), tuomio 14.6.2007,
Kok, s. II-1961, 55 kohta).

II - 2529



47

48

49

TUOMIO 2.7.2009 — ASIA T-414/07

Kun tavaramerkin kéyton perusteella saavutettua erottamiskykyé arvioidaan, voidaan
ottaa huomioon muun muassa tdlld tavaramerkilld markkinoitujen tavaroiden
markkinaosuus, tdmén tavaramerkin kédyttdmisen intensiivisyys, maantieteellinen
laajuus ja kesto, se, missd méérin yritys on kayttinyt varoja tavaramerkin tunnetuksi
tekemiseen, ja se, kuinka laajasti asianomaisessa kohderyhmissé tunnistetaan tdmén
merkin perusteella kyseinen tavara tietyn yrityksen tavaraksi, sekd kauppakamarien ja
muiden liike-elamén yhteenliittymien antamat lausunnot. Jos nédiden seikkojen
perusteella asianomainen kohderyhmé tai ainakin merkittdvd osa siitd tunnistaa
tdmén tavaramerkin perusteella tavaran tietyn yrityksen tavaraksi, on katsottava, ettd
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009
7 artiklan 3 kohta) tavaramerkin rekisterdinnille asetettu edellytys tayttyy (ks.
analogisesti em. yhdistetyt asiat Windsurfing Chiemsee, tuomion 51 ja 52 kohta ja
em. asia Philips, tuomion 60 ja 61 kohta seké asia T-237/01, Alcon v. SMHV - Dr.
Robert Winzer Pharma (BSS), tuomio 5.3.2003, Kok., s. II-411, 50 kohta).

Esilld olevassa asiassa on ensinnikin todettava, etté logo, johon kantaja viittaa, ei ole
sama kuin haettu tavaramerkki, vaan se on yksi niistd osatekijoistd, joista haettu
tavaramerkki muodostuu. Kuten valituslautakunta kuitenkin on aiheellisesti katsonut
riidanalaisen paiatoksen 27 kohdassa, on niin, ettd vaikka oletettaisiinkin, ettd kyseessa
oleva logo olisi saavuttanut erottamiskyvyn kayttonsa perusteella, mainittu erottamis-
kyky ei voisi hyodyttda haettua merkkis, joka muodostuu muistakin osatekijoistd, jotka
ovat madradvid siitd syntyvissid kokonaisvaikutelmassa.

Toiseksi on todettava, ettd kantajan SMHV:ssa kidydyn menettelyn kuluessa esittdmat
todisteet haetun tavaramerkin kaytosté ovat selvisti riittdméttomid osoittamaan kayton
kautta saavutettua erottamiskykyd, kun edelld 47 ja 48 kohdassa mainitut asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 3 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohta)
vaatimukset otetaan huomioon. Talti osin riittdd, kun huomautetaan, etti koska
haetulla tavaramerkilld markkinoitujen tavaroiden markkinaosuutta koskevaa merki-
tyksellistd osatekijdd ei ole, kuten ei myoskddn haetun tavaramerkin kayttdmisen
intensiivisyyttd eikd maantieteellistd laajuutta koskevaa osatekijad, pelkéstddn sen
perusteella, ettd pankkikonserni on kéyttinyt mainittua tavaramerkkié seteliautomaa-
teissaan, ei voida mitenkéaén katsoa, ettd merkittéva osa kohdeyleisostd liittdisi kyseessé
olevat tavarat tai palvelut, joita varten haettua tavaramerkkié kéytettéisiin, kantajaan tai
sithen konserniin, johon kantaja kuuluu.
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Téstd seuraa, ettd kantajan viitteet eivit voi osoittaa sitd, ettd haetun tavaramerkin
erottamiskyky olisi vahvistunut, eiviatkd myoskddn sitd, ettd erottamiskyky olisi
saavutettu kayton kautta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan (josta on tullut
asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohta) nojalla.

SMHV:n aiemmin suorittamiin rekisterdinteihin perustuvista véitteisti, joilla pyritddn
vetoamaan yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaamiseen, on huomautettava,
ettd vakiintuneen oikeuskédytainnén mukaan valituslautakuntien péitosten laillisuutta
on arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 40/94 (josta on tullut asetus N:o 207/2009)
nojalla, sellaisena kuin yhteisGjen tuomioistuin on sité tulkinnut, eikd niiden aiemman
pédtoksentekokdytdnnon pohjalta (em. asia BioID v. SMHYV, tuomion 47 kohta ja asia
T-106/00, Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002, Kok., s. I1-723,
66 kohta).

Téstd seuraa, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan (josta on tullut
asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) rikkomiseen perustuva ainoa
kanneperuste ei ole perustelty, ja kanne on ndin ollen hylattéva.

Oikeudenkidyntikulut

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojarjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hévidad asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkaynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hidvinnyt asian ja SMHV on
vaatinut oikeudenkdyntikulujensa korvaamista, kantaja on velvoitettava korvaamaan
oikeudenkdyntikulut.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(kuudes jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylitidédn.

2) Européenne de traitement de I'information (Euro-Information) velvoitetaan
korvaamaan oikeudenkayntikulut.

Meij Vadapalas Truchot

Julistettiin Luxemburgissa 2 pdivind heindkuuta 2009.

Allekirjoitukset

II - 2532



