SECURVITA v. SMHV (NATUR-AKTIEN-INDEX)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN MAARAYS
(toinen jaosto)

30 péivana kesdakuuta 2009 *

Asiassa T-285/08,

Securvita — Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte
mbH, kotipaikka Hampuri (Saksa), edustajinaan asianajajat M. van Eendenburg,
C. Uhlig ja J. Nabert,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamiehenaan S. Schiffner,

vastaajana,

* Oikeudenkayntikieli: saksa.
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jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n neljdnnen valituslautakunnan
26.5.2008 tekemdstd paidtoksestd (asia R 525/2007-4), joka koskee hakemusta
sanamerkin Natur-Aktien-Index rekisteroimiseksi yhteison tavaramerkiksi,

EUROOPAN YHTEISOJEN
ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja I. Pelikinova sekd tuomarit K. Jiiriméae
(esittelevd tuomari) ja S. Soldevila Fragoso,

kirjaaja: E. Coulon,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 21.7.2008
toimitetun kannekirjelman,

ottaen huomioon ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 3.11.2008
toimitetun vastineen,
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on antanut seuraavan

mairidyksen

Asian tausta

Kantaja Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte
mbH teki 19.1.2006 sisamarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit)
(SMHV) hakemuksen merkin Natur-Aktien-Index rekisteroimiseksi yhteison tava-
ramerkiksi yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu yhteison
tavaramerkistd 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L
78, s. 1)), nojalla.

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 16, 36, ja 42, ja ne
vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 16: "Painotuotteet”
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— luokka 36: "Rahoitusanalyysit, rahoitusneuvonta, vakuutusneuvonta, porssinotee-
rauspalvelut, clearingpalvelut, lainananto, arvopaperien vilityspalvelut, factoring,
finanssitiedot, finanssimainonta, rahoituksen tarjoaminen, sijoitusrahastopalvelut,
pddoman sijoituspalvelut, sairausvakuutukset, luotot, henkivakuutukset, leasing,
eldkekassapalvelut, sadstiminen, notariaattipalvelut, omaisuudenhoito, vakuutus-
meklarointi, vakuutustiedotus, vakuutusneuvontapalvelut, vakuutukset, kiinteis-
tonhallinta, kiinteistonhoito, kiinteistéarviointi, kiinteistovuokraus, kiinteistonva-
lityspalvelut, kiinteistonvilitys, rahoitusvélityspalvelut, vuokrien perinté, huoneis-
tovuokraus, asunnonvilityspalvelut”

- luokka 42: "Teollisoikeuksiin liittyvien kayttolupien myontdminen”.

Tutkija hylkasi 14.2.2007 tekemalldadn pédatokselld rekisterdintihakemuksen asetuksen
N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja ¢ alakohdan ja 2 kohdan (joista on tullut asetuksen
N:0 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta ja 2 kohta) perusteella, koska haettu
merkki oli saksankieliselle yleisolle kuvaileva ja siltd puuttui erottamiskyky.

Kantaja teki 4.4.2007 asetuksen N:0 40/94 5762 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o
207/2009 58—64 artikla) nojalla SMHV:ssi valituksen tutkijan tekemésté padtoksestd.

SMHV:n neljés valituslautakunta hylkasi valituksen 26.5.2008 tekemallddn paatokselld
(jaljempéna riidanalainen p#dtos). Valituslautakunta katsoi, ettd haetulta merkiltd
puuttui asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu
erottamiskyky Euroopan yhteison saksankielisten alueiden osalta, koska se siséltdd
kohdeyleison keskuudessa "vilitontd tietoa”, jonka perusteella voidaan ymmartad, ettd
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kyseessd on tirkeimpien ympdristoalan yritysten tai ekologiseen kestdvyyteen
erikoistuneiden yritysten osakemarkkinaindeksi.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin muuttaa riidanalaista
padtosta siten, ettd haettu merkki maédritdan rekisterditaviksi SMHV:ssd yhteison
tavaramerkiksi.

SMHYV vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

- hylkaa kanteen

- velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
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Oikeudellinen arviointi

Yhteisojen ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojarjestyksen 111 artiklassa
madratadn, ettd jos yhteisdjen ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin ei selvisti ole
toimivaltainen ratkaisemaan kannetta tai jos kanteen tutkittavaksi ottamisen
edellytykset selvdsti puuttuvat tai kanne on selvisti tdysin perusteeton, ensimmaisen
oikeusasteen tuomioistuin voi jatkamatta asian késittelyd ratkaista asian perustellulla
madraykselld.

Esilld olevassa asiassa ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo tuntevansa asian
riittdvasti asiakirjojen perusteella ja pédattdd mainitun artiklan mukaisesti antaa
ratkaisun asian kasittelyé jatkamatta.

Todettakoon, etté kisiteltdvand olevan kanteen ainoan vaatimuksen tarkoituksena on
saada ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin muuttamaan riidanalaista pé&tostd
siten, ettd haettu merkki médritddn rekisteroitaviksi SMHV:ssd yhteison tavaramer-
kiksi.

Muistutettakoon ensinndkin, ettd vakiintuneessa oikeuskaytdnndsséa on todettu, etté
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 yhteiséjen tuomioistuimen
tuomion tdytdntoonpanosta johtuvat toimenpiteet. Ensimmdiisen oikeusasteen
tuomioistuimen tehtdvéna ei siis ole antaa téltd osin SMHV:lle maaraystd. SMHV:n
on néet itse tehtdva padtelmit ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomioiden
tuomiolauselman ja perustelujen perusteella (asia T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper
Bielefeld v. SMHV (Giroform), tuomio 31.1.2001, Kok., s. 1I-433, 33 kohta; asia
T-164/03, Ampafrance v. SMHV - Johnson & Johnson (monBeBé), tuomio 21.4.2005,
Kok., s. II-1401, 24 kohta ja asia T-35/04, Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia v. SMHV —
Ferrero (FERRO), tuomio 15.3.2006, Kok, s. II-785, 15 kohta).
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Vaikka tdimén kanteen ainoana vaatimuksena onkin, ettd haettu merkki méératdan
rekisteroitédviksi, sen on kuitenkin katsottava olevan muutosvaatimus, jota tarkoitetaan
asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 3 kohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009
65 artiklan 3 kohta), jossa sdddetédn, ettd valituslautakuntien pédatoksistd tehtyjen
valitusten osalta ”[y]hteisdjen tuomioistuimella on toimivalta sekd kumota kiistetty
paitos ettd muuttaa sitd”.

Taltd osin on muistutettava, ettd asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 3 kohta on
vakiintuneen oikeuskdytinnon mukaan ymmaérrettiva saman asetuksen 63 artiklan
2 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 2 kohta), jonka mukaan
”[k]anteen perusteena voi olla puuttuva toimivalta, olennaisen menettelymasrayksen
rikkominen, perustamissopimuksen, — — asetuksen [N:0 40/94] tai niiden soveltamista
koskevan oikeussddnnon rikkominen taikka harkintavallan vaarinkéytto”, seka EY 229
ja EY 230 artiklan valossa (asia T-163/98, Procter & Gamble v. SMHV (BABY-DRY),
tuomio 8.7.1999, Kok., s. I1-2383, 50 ja 51 kohta ja asia T-373/03, Solo Italia v. SMHYV -
Nuova Sala (PARMITALIA), tuomio 31.5.2005, Kok., s. II-1881, 25 kohta).

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimella olevan muutosvallan tarkoituksena on se,
ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin tekee asetuksen N:o 40/94 sddnnosten
perusteella pddtoksen, joka valituslautakunnan olisi pitédnyt tehdé (ks. vastaavasti asia
T-190/04, Freixenet v. SMHV (hiotun valkoisen pullon muoto), tuomio 4.10.2006, 16 ja
17 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

Nidin ollen sellaisen vaatimuksen tutkittavaksi ottamisen edellytyksié, jonka tarkoi-
tuksena on saada ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin muuttamaan valituslauta-
kunnan p#dtostd, on arvioitava niiden toimivaltuuksien kannalta, jotka valituslauta-
kunnalle on myonnetty asetuksella N:o 40/94.
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On kuitenkin korostettava, ettd tutkittuaan jonkin asetuksen N:o 40/94 57 artiklan
1 kohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 58 artiklan 1 kohta) tarkoitetun
osaston padtoksestd tehdyn valituksen hyvéksyttdvyyden valituslautakunta voi saman
asetuksen 62 artiklan 1 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 64 artikla
1 kohta) nojalla ”joko kayttdad kiistetyn padtoksen tehneen osaston toimivaltaa tai
palauttaa asian tille osastolle edelleen péitettavaksi”. Téstd johtuu, ettéd valituslauta-
kunta ei ole toimivaltainen antamaan mdairdystd osastolle, jonka péditoksen se on
tutkinut.

Vaikka lisiksi oletettaisiin, ettd kisiteltivdand olevan kanteen ainoan vaatimuksen
voidaan tulkita olevan muutosvaatimus, jonka tarkoituksena on saada ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuin muuttamaan riidanalaista paatosté siten, ettd haettu merkki
rekisteroidddn eikd siten, ettd haettu merkki maéritddn rekisteroitdvaksi, on
korostettava, ettd yhteison tavaramerkin rekister6iminen perustuu sen toteamiseen,
ettd asetuksen N:o 40/94 45 artiklassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009
45 artikla) sdddetyt edellytykset ovat tédyttyneet, samalla kun tdsmennetddn, etté
yhteison tavaramerkkien rekisterdinnissa toimivaltaiset SMHV:n osastot eivit tee taltd
osin virallista pdatostd, johon voitaisiin hakea muutosta.

Asetuksen N:o 40/94 45 artiklassa séddetddn nimittdin, ettd ”[jlos hakemus vastaa
tdmén asetuksen sddnnoksid ja jollei 42 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa médrdajassa
ole tehty viitettd tai jos viite on hylatty lopullisella paatokselld, tavaramerkki
rekister6idddn yhteison tavaramerkkini silld edellytykselld, ettd rekisterdintimaksu
on suoritettu sdddetyssd maddrédajassa”. Samassa artiklassa tdsmennetddn, ettd ”jos
maksua ei ole suoritettu tdssd maédréajassa, hakemus katsotaan peruutetuksi”.

Asetuksen N:0 40/94 126 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 131 artikla)
nojalla tutkijalla on kuitenkin toimivalta tehdda SMHV:n nimissa yhteis6n tavaramerkin
rekisterointihakemusta koskevia paatoksia, mukaan lukien mainitun asetuksen 36, 38
ja 66 artiklassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 36, 37 ja 68 artikla) tarkoitetut
kysymykset, jollei viiteosasto ole siltd osin toimivaltainen. Liséksi saman asetuksen
127 artiklan 1 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 132 artiklan 1 kohta)
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nojalla viiteosasto on toimivaltainen yhteison tavaramerkin rekisteréintihakemusta
koskevia viitteita késittelevissi paatoksissa.

Edelld 18 ja 19 kohdassa mainituista sddnnoksistd siis johtuu, ettd tutkijalle ja
viiteosastolle myonnettyjen toimivaltuuksien tarkoituksena ei ole todeta, ettd kaikki
asetuksen N:o 40/94 45 artiklassa sdddetyt yhteison tavaramerkin rekister6imisen

edellytykset tayttyvit.

Téstd seuraa, ettd kun tutkijan tai vditeosaston péétoksiin haetaan muutosta asetuksen
N:040/94 57 artiklan 1 kohdan perusteella, valituslautakunta voi sille saman asetuksen
62 artiklan 1 kohdassa myonnettyjen toimivaltuuksien perusteella joutua ottamaan
kantaa ainoastaan tiettyihin edelld 19 kohdassa mainittuihin yhteisén tavaramerkin
rekisteroimisen edellytyksiin eli joko siihen, onko rekisterdintihakemus mainitun
asetuksen sddnndsten mukainen, tai sithen, miten sitd vastaan mahdollisesti esitetty
viite on ratkaistava.

Naiin ollen on todettava, ettd valituslautakunta ei ole toimivaltainen kisittelemdédn
vaatimusta, jonka tarkoituksena on saada se rekister6iméaéan yhteison tavaramerkki.

Edelld 14 kohdassa mainitun oikeuskdytdannén mukaan ensimmaéisen oikeusasteen
tuomioistuimen asiana ei siis ole kasitelld muutosvaatimusta, jonka tarkoituksena on
saada se muuttamaan valituslautakunnan paatosté tdhidn suuntaan.
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Kaikista edelld esitetyistd seikoista johtuen tdmédn kanteen ainoa vaatimus ja néin ollen
koko kanne on hyldttéva, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvésti puuttuvat.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjérjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hdvidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hévinnyt asian, se on
velvoitettava korvaamaan oikeudenkiyntikulut SMHV:n vaatimusten mukaisesti.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on maarannyt seuraavaa:

1) Kanne jitetdian tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvisti
puuttuvat.
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2) Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte
mbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Annettiin Luxemburgissa 30 péivané kesidkuuta 2009.

kirjaaja puheenjohtaja

E. Coulon I. Pelikdnova
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