TUOMIO 19.9.2002 — ASIA C-104/00 P

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)
19 pédivéni syyskuuta 2002 *

Asiassa C-104/00 P,

DKV Deutsche Krankenversicherung AG, edustajanaan Rechtsanwalt S. von
Petersdorff-Campen, prosessiosoite Luxemburgissa,

valittajana,

jossa valittaja vaatii muutoksenhaussaan Euroopan yhteiséjen ensimmiisen
oikeusasteen tuomioistuimen (neljis jaosto) asiassa T-19/99, DKV vastaan
SMHV (COMPANYLINE), 12.1.2000 antaman tuomion (Kok. 1998, s. II-1)
kumoamista,

vastapuolina ja muina asianosaisina:

sisaimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asia-
miehinddn A. von Miihlendahl ja D. Schennen, prosessiosoite Luxemburgissa,

vastaajana ensimmadisessi oikeusasteessa,

# QOikeudenkiyntikieli: saksa.
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YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja P. Jann (esittelevi tuomari) seki
tuomarit S. von Bahr, M. Wathelet, C. W. A. Timmermans ja A. Rosas,

julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies H. A. Riihl,

ottaen huomioon suullista kisittelyi varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan asianosaisten 21.3.2002 pidetyssi istunnossa esittamit suulliset huo-
mautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 14.5.2002 pidetyssi istunnossa esittimin ratkaisu-
ehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Deutsche Krankenversicherung AG (jiljempinia DKV) on yhteisén tuomioistui-
meen 20.3.2000 toimittamallaan valituksella hakenut EY:n tuomioistuimen
perussddnnon 49 artiklan nojalla muutosta yhteisdjen ensimmdisen oikeusasteen
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tuomioistuimen asiassa T-19/99, DKV vastaan SMHV (COMPANYLINE),
12.1.2000 antamaan tuomioon (Kok. 2000, s. II-1; jiljempini valituksenalainen
tuomio), jolla timi hylkidsi DKV:n vaatimuksen kumota sisimarkkinoiden har-
monisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmadisen valituslauta-
kunnan 18.11.1998 tekemdn pidtdksen (asia R 72/1998-1), jolla
valituslautakunta oli hylinnyt DKV:n valituksen padtoksestd evitd sanamerkin
”Companyline” rekisterdinti yhteisén tavaramerkiksi vakuutus- ja finans-
sipalveluja varten.

Asiaa koskevat oikeussdaannot

Yhteison tavaramerkistd 20 piivini joulukuuta 1993 annetun neuvoston ase-
tuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 7 artiklassa sdddetiin seuraavaa:

”1. Seuraavia merkkeji ei rekisterdidis:

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

c) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeisti tai mer-
kinnoistd, joita voidaan elinkeinotoiminnassa kiyttii osoittamaan tavaroi-
> ) y
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den tai palvelujen lajia, laatua, miirii, kiyttétarkoitusta, arvoa tai maan-

tieteellistd alkuperdd, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suori-
tusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;

2. Edelld 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteréinnin esteet olisivat olemassa
ainoastaan osassa yhteisoa.

Aseruksen N:o 40/94 12 artiklassa otsikon ”Yhteison tavaramerkkiin kohdistu-
vat rajoitukset” alla siddetidéin seuraavaa:

”Yhteison tavaramerkki ei oikeuta haltijaa kieltimiin toista kiyttdmasta elin-
keinotoiminnassa:
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b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, miirid, kiyttotarkoitusta, arvoa tai
maantieteellistd alkuperdd, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen
suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia
osoittavia merkintoji,

jos ndmd kayttdvit niitd hyvai liiketapaa noudattaen.”

Riidan taustalla olevat seikat

DKYV on kirjeessddn 23.7.1996 hakenut SMHV:ltd sanan ”Companyline” rekis-
terintid yhteison tavaramerkiksi vakuutus- ja finanssipalveluja varten
(luokka 36).

SMHV:n tutkinnan suorittanut virkamies hylkisi hakemuksen 17.4.1998 teke-
mallddn pddtokselld sanan erottamiskyvyn puuttumisen vuoksi asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla. SMHV:n
ensimmdinen valituslautakunta hylkidsi 18.11.1998 tekemilldin pastokselld
(jaljempédnd riidanalainen padtds) DKV:n tekemin valituksen 17.4.1998 tehdysti
paitoksestd samoin perustein kuin tutkinnan suorittanut virkamies.
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Valituksenalainen tuomio

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimeen 21.1.1999 saapuneella kirjelmilldin
kantaja nosti kanteen, jossa vaaditaan riidanalaisen paitoksen kumoamista.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on ensinnikin valituksenalaisen tuomion
26 kohdassa todennut, ettd merkki, jonka rekisterdinti evittiin, koostuu yksin-
omaan sanoista “company” ja “line”, jotka ovat tavanomaiscssa kielenkiiytossi
englanninkielisissd maissa. Sanasta “company” ilmenee, ettii kyseessi on tavara
tai palvelu, joka on tarkoitettu yhtidille tai yrityksille. Sanalla *line” on useita
merkityksid. Vakuutus- ja rahoituspalveluiden osalta timi sana voi tarkoittaa
muun muassa vakuutussektorin osaa, tuotevalikoimaa tai tuoteryhmdi. Niin
ollen ”company” ja “line” ovat yleisnimii, jotka ainoastaan merkitsevit yri-
tyksille tarkoitettujen tavaroiden tai palveluiden valikoimaa. Silld, etti niisti
sanoista tehdddn yhdyssana muuttamatta sanojen ulkoasua tai merkitysti, ei
lisitd merkkiin mitdén sellaista, minka perusteella olisi katsottava, ettd kantajan
palvelut voitaisiin timén merkin perusteella — kun sitd tarkastellaan kokonai-
suutena — erottaa muiden yritysten palveluista. Merkilli *Companyline” ei
siten ole erottamiskykyi.

Toiseksi ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin tutki kantajan viitteen, jonka
mukaan SMHV laiminléi yhteison tavaramerkkioikeuden yhdenmukaistamista
koskevan velvollisuuden arvioimalla merkin erottamiskykyi yksinomaan eng-
lanninkielisissid maissa. Tiltd osin ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi
valituksenalaisen tuomion 28 kohdassa, etti asetuksen N:o 40/94 7 artiklassa
sdddettyjen rekisterdinnin epddmisperusteiden soveltamista varten saman artik-
lan 2 kohdassa siddetdén, ettd niiden olemassaolo yhdessi yhteisén osassa riitti
epddamisen perusteeksi.

Kolmanneksi ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen
tuomion 30 ja 31 kohdassa, ettei ole tarpeen lausua asetuksen N:o 40/94
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7 artiklan 1 kohdan c¢ alakohdan vastaisuutta koskevasta kanneperusteesta,
koska merkkid ei voida rekisterdidd yhteison tavaramerkiksi, jos yksikin
7 artiklan 1 kohdassa — tdssi tapauksessa 1 kohdan b alakohdassa — luetel-
luista ehdottomista hylkdysperusteista soveltuu kyseessi olevaan merkkiin.

Neljanneksi ensimmdiisen oikeusasteen tuomioistuin hylkisi valituksenalaisen
tuomion 33 kohdassa viitteen, joka koski SMHV:n harkintavallan viirin-
kiyttod, toteamalla, ettei asiassa ole esitetty mitidéin sellaista objektiivista ja
tdsmillistd selvitystd, jonka perusteella olisi katsottava, ettd riidanalainen padtos
on tehty yksinomaan tai ainakin olennaisilta osin muiden kuin siini esitettyjen
pddmadirien saavuttamiseksi.

Valitus

Valituksessaan DKV vaatii implisiittisesti valituksenalaisen tuomion kumoamista
ja riidanalaisen piitoksen sekid tutkinnan suorittaneen virkamiehen tekemin
padtéksen kumoamista; yhti vaatii lisiksi, etti SMHV velvoitetaan korvaamaan
oikeudenkiyntikulut.

SMHYV vaatii, ettd valitus hyldtddn ja DKV velvoitetaan korvaamaan oikeuden-
kdyntikulut.

Ensimmiinen valitusperuste

Ensimmdisend valitusperusteenaan DKV esittdd ensimmaiisen oikeusasteen tuo-
mioistuimen rikkoneen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.
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Valitusperusteen ensimmadisessi osassa yhtio viittdd, ettd ensimmiisen oikeus-
asteen tuomioistuin ei ole maaritellyt kriteereiti, joiden mukaan siinnoksessi
tarkoitetun perusteen rekisteréinnin epddamiseen merkeiltd, ”joilta puuttuu erot-
tamiskyky”, on oltava mdiiritetty ja rajattu ”viahimmaiserottamiskyvyn” ole-
massaoloon ndhden.

DKV:n mukaan ensimmidisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt didrimmiisen
ankaran arvion tavaramerkin rekister6imisen edellytyksistd. Tosiasiassa peruste
evitd rekisterdinti tavaramerkeiltd, ”joilta puuttuu erottamiskyky”, voidaan
kisittdd ainoastaan vdhimmdiskriteerein, mikd johtuu 7 artiklan 1 kohdan
rakenteesta ja SMHV:n yhdenmukaistamistehtivisti.

Ensimmadisen valitusperusteen toisessa osassa DKV viittdd ensimmiisen oikeus-
asteen tuomioistuimen jdttineen huomiotta, ettd yhdistetyn merkin erottamis-
kykyd arvioitaessa ratkaisevaa on pelkistdin kokonaisuudesta syntyvi
vaikutelma. Merkin erottamiskykya ei voida kieltii silld perusteella, ettd merkin
ainesosat sellaisenaan tarkasteltuina eivit ole erottamiskykyisii.

Merkilld ”Companyline” on DKV:n mukaan riittivi erottamiskyky. Jilkiosan
“line” ja aineellisen osan ”company” muodostama yhdistelmi johtuu suorien ja
selkeiden kuvailevien ilmaisujen muodostamasta ilmauksesta, joiden sisillén
tdmd ilmaus kitkee sisdénsi. Jasenvaltioissa ja SMHV:nkin kiytinnossa tillaiset
merkit rekisterdidddn tavallisesti erottamiskykyisind tavaramerkkeinid. Ensim-
miisen oikeusasteen tuomioistuin ei kuitenkaan ole havainnut yhdistelmin
mahdollistamien merkitysten moninaisuutta.

Tdmdn valitusperusteen osalta SMHV toteaa ensisijaisesti, etti DKV:n viitteet
ovat ldhinni tosiseikkoja koskevia toteamuksia, jotka eivit ole yhteisdjen tuo-
mioistuimen arvioinnin alaisia muutoksenhaussa. Valitusperuste on siten viraston
mielestd jatettdvd rutkimatta.
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Vaihtoehtoisesti SMHV viittdd ensimmaisen valitusperusteen ensimméisen osan
osalta, etti ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin — kuten SMHYV itsekin
kahdessa asteessa — on pddtynyt siihen, ettd kyseessi olevalta merkiltid puuttuu
tdysin erottamiskyky. Tdmin logiikan mukaisesti kysymys siitd, minkiasteista
erottamiskykyd vaaditaan, jotta “vihimmaiiserottamiskyvyn” raja ylittyisi, ei
endd nouse esiin.

Valitusperusteen toisen osan osalta SMHV viittd4d, ettei ensimmaiisen oikeus-
asteen tuomioistuin ole rikkonut mitddn oikeussidntod. Tissd tapauksessa
kyseessd on viraston mukaan sanamerkki, joka muodostuu kahdesta kuvailevasta
sanasta, eikd kahden ilmaisun yhdistelmd pidd sisilliin mielikuvituksen syn-
nyttdmii osia, jotka ylittdvit ilmaisun kuvailevan sisillén. Kuvaileva merkitys on
sen mielestd yksiselitteinen ja syntyy vilittdmdsti ilman tarvetta minkiinlaiseen
analysointiin.

Téltd osin on ensimmdisen valitusperusteen ensimmadisen osan osalta riittdvii
todeta, ettd ensimmdiisen oikeusasteen tuomioistuimessa esilld ollut riita koski
merkin ”Companyline” rekisterdinnin epddmisti silld perusteella, ettd merkki ei
ollut erottamiskykyinen. Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin on siis voinut
hyvin rajoittua tutkimaan tdtd kysymysti, eikd sen ole ollut tarpeen lausua
erottamiskyvyn puuttumisen kisitteen mahdollisista rajoista vdhimmais-
erottamiskyvyn kisitteeseen nihden.

Ensimmdisen valitusperusteen toisen osan osalta on ensinnikin todettava, ettd
tutkimalla, lisddkoé kahden yleisnimen yhdistelmd merkkiin jotakin, joka on
omiaan antamaan merkille kokonaisuudessaan erottamiskyvyn, ensimmdisen
oikeusasteen tuomioistuin ei ole tehnyt oikeudellista virhetti tulkinnassaan ase-
tuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdasta.
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Toiseksi on huomattava, ettd kun ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin on
soveltanut titd kriteerid konkreettisesti tdssi tapauksessa, minki soveltamisen
DKV on riitauttanut, timi soveltaminen sisiltdd luonteeltaan tosiseikkoja kos-
kevia arviointeja. Kuten julkisasiamies on ratkaisuehdotuksensa 58 kohdassa ja
sitd seuraavissa kohdissa korostanut, ainoastaan ensimmiisen oikeusasteen tuo-
mioistuin on toimivaltainen toisaalta méiirittimaiin tosiseikaston, lukuun otta-
matta tapauksia, joissa mddritetyn tosiseikaston paikkansapitimittomyys kay
ilmi ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimelle toimitetusta aincistosta, ja toi-
saalta arvioimaan tdtd tosiseikastoa. Lukuun ottamatta siti tapausta, ettd tuo-
mioistuimelle esitetty selvitys on otettu huomioon viiristyneelld tavalla,
tosiseikaston arviointi ei ndin ollen ole sellainen oikeuskysymys, etti se sellaise-
naan kuuluisi yhteisgjen tuomioistuimen muutoksenhakuasteena harjoittaman
valvonnan piiriin (ks. mm. yhdistetyt asiat C-280/99 P—C-282/99 P, Moccia
Irme ym. v. komissio, tuomio 21.6.2001, Kok. 2001, s. [-4717, 78 kohta ja asia
C-323/00 P, DSG v. komissio, madridys 25.4.2002, Kok. 2002, s. 1-3919,
34 kohta).

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen toteamuksissa ei ole mitidn scllaista,
joka antaisi olettaa, etti sille esitetty selvitys on otettu huomioon viiristyneelld
tavalla. Se on huomauttanut valituksenalaisen tuomion 26 kohdassa, ettei silli,
ettd sanoista “company” ja "line”, jotka ovat tavanomaisessa kielenkiytossi
englanninkielisissd maissa, tehdddn yhdyssana muuttamatta sanojen ulkoasua tai
merkitystd, lisdtd merkkiin mitddn sellaista, minki perusteella olisi katsottava,
ettdi DKV:n palvelut voitaisiin timdn merkin perusteella — kun sitdi tarkastel-
laan kokonaisuutena — erottaa muiden yritysten palveluista. Tiami padttely ei
sisdlld mitddn, miki antaisi olettaa, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistui-
melle esitetty selvitys on otettu huomioon viiristyneelld tavalla.

Viite, jonka mukaan ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin on jéttinyt tutki-
matta yhdistetyn merkin synnyttimin kokonaisvaikutelman (ks. asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan osalta asia C-383/99 P, Procter &
Gamble v. SMHV, tuomio 20.9.2001, Kok. 2001, s. 1-6251, 40 kohta), ei ole
perusteltu. Kuten edellisessi kohdassa on esitetty, ensimmaisen oikeusasteen
tuomioistuin on omistanut merkittivin osan pohdinnoistaan sanoista koostuvan
merkin muodostaman kokonaisuuden erottamiskyvyn tutkimiseen.
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Ensimmdinen valitusperuste on ndin ollen hylittivi kokonaisuudessaan.

Toinen valitusperuste

Toisella valitusperusteellaan DKV kohdistaa ensimméisen oikeusasteen tuomio-
istuimeen moitteita sen vuoksi, ettd tdmd ei ole arvioinut merkkii ” Companyli-
ne” asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla.

DKV:n mukaan 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun vailttimaittdman
tarpeen pitdd kéytettivissd joitakin merkkeji tai joitakin ilmaisuja, joita kaikki
toimijat voivat kdyttdd (”Freihaltebediirfnis™), pitii olla olemassa konkreettisesti
eikd vain teoreettisesti. Kyseistd sddnnéstd on tulkittava ahtaasti, suppeasti ja
suojaa edistdvisti. Yhtion mukaan jo SMHV:n kiytinnostd seuraa, ettei merk-
kejd, joiden semanttinen sisiltd liittyy rekisterdintihakemuksessa kuvattuihin
tavaroihin ja palveluihin vain jossakin suhteessa, jota ei voida etukiteen tar-
kentaa enempad tai joka on vaikeaselkoinen, eiki merkkeji, jotka viittaavat vain
ndiden ominaispiirteisiin tai jotka pahimmillaan vain vihjaavat niihin, voida pitii
kuvailevina. SMHV:n ei siten olisi pitinyt todeta tdssi tapauksessa, ettd merkki
”Companyline” on luonteeltaan kuvaileva.

Téltd osin on muistettava, etti SMHV:n tutkinnan suorittaneen virkamiehen
17.4.1998 tekemissid pddtoksessd nojaudutaan yksinomaan asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, kun siini perustellaan yhteisén tavaramerkiksi
rekister6innin epddmistd merkilti ”Companyline”. Tdmin vuoksi ensimmaisen
oikeusasteen tuomioistuin on voinut valituksenalaisessa tuomiossa rajoittua tut-
kimaan riidan pelkdstiin timin sidinnoksen kannalta katsomalla tuomionsa
30 ja 31 kohdassa, ettei ollut tarpeen lausua 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan
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rikkomista koskevasta kanneperusteesta, koska riittdvdd on, ettd yksikin
7 artiklan 1 kohdassa luetelluista rekisterdinnin hylkddmisen perusteista on
sovellettavissa.

Tamd perustelu ei selvistikiin sisdlld oikeudellista virhettd. Asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan sanamuodosta nimittdin ilmenee hyvin selkeisti, ettd
kyseessd olevan merkin yhteisén tavaramerkiksi rekisterdinnin hylkidimiseen
riittdd, ettd yksikin tdssd sddnnoksessd mainituista  ehdottomista  hyl-
kidysperusteista on sovellettavissa.

Toinen valitusperuste on niin ollen perusteeton ja samoin hylittivi.

Kolmas valitusperuste

Kolmannessa valitusperusteessaan DKV viittidd, ettei ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuin ole ottanut huomioon asetuksen N:o 40/94 12 artiklan b kohtaa.
Yhtion mukaan sddnnés on keino korjata asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja
¢ alakohdan suppeaa tulkintaa.

Yhtion mukaan asetuksen 12 artiklan b kohdassa sallitaan episelvissi tapauk-
sessa ”Companylinen” kaltaisen merkin rekisterdinti. Koska sidinnéksessid var-
mistetaan, ettei kyseinen merkki estd yleisod kuvaamasta konkreettisesti
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yrityksille vakuutus- ja finanssialan palveluja sanoja ”company” ja “line” kiyt-
tden, vastaviite, johon rekisterdinnin kiellon epiiminen nojautuu, on perustee-
ton.

Téltd osin on todettava asiakirjoista ilmenevin, ettd asetuksen N:o 40/94
12 artiklan b kohtaa koskeva viite on esitetty ensimmaiisen oikeusasteen tuo-
mioistuimessa vain yhteydessa asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan, jota
DKV:n mukaan on ”tulkittava 12 artiklan b kohdan valossa”.

Koska ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin paityi siihen, ettd rekisteréinnin
epddminen oli voitu perustaa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohtaan ja ettd ei siis ollut tarpeen lausua kanneperusteesta, joka koski
7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan rikkomista, se ei timén vuoksi ollut velvollinen
lausumaan viimeksi mainitun siinnéksen ja asetuksen 12 artiklan b kohdan
suhteesta toisiinsa. Valitusperuste, joka koskee sitd, ettd ensimmdiisen oikeus-
asteen tuomioistuin ei ole ottanut kantaa tiltd osin, on siten tehoton.

Sikidli kuin DKV on muutoksenhakuvaiheessa halunnut vedota siihen, ettd ase-
tuksen N:o 40/94 12 artiklan b kohtakin on keino korjata 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdan tulkintaa, timé viite on uusi peruste, joka on ensi kerran esitetty
haettaessa muutosta yhteiséjen tuomioistuimelta ja joka tistd johtuen on jitet-
tdvd tutkimatta (ks. asia C-467/00 P, Euroopan keskuspankin henkildstékomitea
ym. v. Euroopan keskuspankki, midirdys 13.9.2001, Kok. 2001, s. 1-6041,
22 kohta).

Kolmas valitusperuste on siis hyldttdva.
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Neljis valitusperuste

Neljannen valitusperusteensa ensimmaisessi osassa DKV viittdd ensimmaisen
oikeusasteen tuomioistuimen soveltaneen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
2 kohtaa merkkiin ”Companyline” ottamatta huomioon kansallisten viran-
omaisten omaksumaa kantaa vastaavien rekisterdintien yhteydessi jdsenval-
tioissa. Valittaja on mielestddn esittinyt runsaasti timéin kannan osoittavia
seikkoja, erityisesti Ison-Britannian tavaramerkkiviraston nikemyksen, asian
kasittelyn yhteydessi ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimessa. Todisteet on
yhtion mukaan esitetty siitd, ettd on lukuisa joukko luokkaan 36 kuuluvia
tavaramerkkeji, joissa on pdidte ”line”. Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin
on jattdnyt sen mielestd vidrin perustein nimi todisteet huomiotta.

Valitusperusteensa toisessa osassa DKV viittiid, ettd ensimmdisen oikeusasteen
tuomioistuimen olisi pitdnyt ottaa huomioon se, ettd yleisd tuntee englannin
kielen huomattavassa osassa yhteiséi ja ettd kansalliset tavaramerkkivirastot
hyviksyvit englanninkielisen levityksen samalla tavoin kuin yhteison englan-
ninkielisissd maissa tehdiin.

Téltd osin on neljinnen valitusperusteen ensimmdisen osan osalta riittivii
todeta, kuten julkisasiamies ratkaisuehdotuksensa 91 kohdassa, ettei asetuksessa
N:o 40/94 ole sddnnostd, jossa velvoitettaisiin SMHV piidtymidn samaan lop-
putulokseen kuin kansalliset viranomaiset vastaavassa tapauksessa. Ensimmaisen
oikeusasteen tuomioistuimen ei siten voida katsoa tehneen tiltd osin oikeudellista
virhetta.
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Neljannen valitusperusteen toisen osan osalta puolestaan SMHV on aivan
perustellusti painottanut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdan sanamuodosta
seuraavan, ettd merkin rekisterdinti on evittivi, jos se on luonteeltaan kuvaileva
tai jos silld ei ole erottamiskykyi jonkin jasenvaltion kielelld, vaikka se olisikin
rekisteroitdvissd toisessa jdsenvaltiossa. Koska ensimmdisen oikeusasteen tuo-
mioistuin totesi, ettei kyseiselld merkilld ollut erottamiskykyi englanninkielisissd
maissa, sen ei selvastikddn ollut tarpeen pohtia sitd vaikutelmaa, jonka merkki
saattol synnyttdd yhteisén muita kieltd puhuville.

Téstd seuraa, ettd neljannen valitusperusteen molemmat osat ovat vailla perus-
teita ja ettd valitusperuste on niin ollen hylittivd kokonaisuudessaan.

Viides valitusperuste

Viidennessd valitusperusteessaan DKV viittia SMHV:n kiyttdneen harkinta-
valtaansa viirin, koska tdmi on esilld olevaan asiaan rinnastettavissa tapauksissa
rekisterdinyt muita merkkejd, joissa on pidite “line”, kuten ”Moneyline”,
”Cashline”, ”Immoline” ja ”Combiline”. SMHV ei siten evitessddn rekiste-
réinnin merkiltd ”Companyline” ole piitannut omista rekisterdintiperiaatteistaan
ja tutkintaohjeistaan. Yhtién mukaan syy siihen, etti SMHYV toimi t4lld tavoin,
piilee luultavasti siind, ettd tima halusi estii sellaisten tavaramerkkien, joissa on
pdite "line”, kasaantumisen kantajalle, mikd on harkintavallan viirinkdyttoa.

SMHYV taas viittad, ettd kyse on tosiseikkoja koskevista puhtaista olettamuksista,
jotka on jo esitetty samalla tavalla ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimessa.
Tdma totesi viraston mukaan aivan oikein, ettei asiassa ole esitetty mitddn sel-
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laista objektiivista ja tdsmillistd selvitysti, jonka perusteella olisi katsottava, etti
riidanalainen pddt6s on tehty yksinomaan tai ainakin olennaisilta osin muiden
kuin siind esitettyjen pdamiiirien saavuttamiseksi.

Taltd osin on riittdvid todeta, ettdi DKV vain toistaa samat tosiseikkoja koskevat
viditteet kuin ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimessa esittamitti valituk-
senalaista tuomiota koskevia konkreettisia viitteitd. Tallainen valitus on tosi-
asiassa vaatimus, jolla pyritddn ainoastaan saamaan ensimmdisen oikeusasteen
tuomioistuimessa aikaisemmin esitetty kanne uudelleen tutkittavaksi, miki ei
kuitenkaan EY:n tuomioistuimen perussidinnon 49 artiklan mukaan kuulu
yhteisjen tuomioistuimen toimivaltaan (ks. mm. em. asia DSG v. komissio,
midrdyksen 54 kohta).

Viidennen valitusperusteen osalta puuttuvat siten tutkittavaksi ottamisen edel-
lytykset, joten se on jitettdivi tutkimatta.

Edelld todetusta seuraa, ettd DKV:n esittimit valitusperusteet on joko jitettivi
tutkimatta tai hyldttivd perusteettomina. Niin ollen valitus on kokonaisuu-
dessaan hylattivai.

Oikeudenkdyntikulut

Tyojdrjestyksen 69  artiklan 2 kohdan — jota  sovelletaan  muu-
toksenhakumenettelyssi 118 artiklan nojalla — mukaan asianosainen, joka
hivida asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut, jos vastapuoli on
sitd vaatinut. Koska SMHV on vaatinut DKV:n velvoittamista korvaamaan
oikeudenkédyntikulut ja timd on hivinnyt asian, DKV on velvoitettava korvaa-
maan oikeudenkayntikulut.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Valitus hyldtadn.

2) DKV Deutsche Krankenversicherung AG velvoitetaan korvaamaan oikeu-
denkidyntikulut.

Jann von Bahr Wathelet

Timmermans Rosas

Julistettiin Luxemburgissa 19 piivind syyskuuta 2002.

R. Grass P. Jann

kirjaaja viidennen jaoston puheenjohtaja
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