TUOMIO 31.1.2001 — ASIA T-331/99

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljis jaosto)

31 pdivdni tammikuuta 2001 *

Asiassa T-331/99,

Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld GmbH, aiemmin Stora Carbonless Paper
GmbH, kotipaikka Bielefeld (Saksa), edustajanaan asianajaja U. Ulrich, pro-
sessiosoite Luxemburgissa,

kantajana,

vastaan

sisamarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asia-
michinidin E. Joly, P. von Kapff ja A. von Miihlendahl, prosessiosoite Luxem-
burgissa,

vastaajana,

jossa kantaja on riitauttanut sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavara-
merkit ja mallit) kolmannen valituslautakunnan 8.9.1999 tekemin piitoksen

* Oikeudenkayntikieli: saksa.
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(asia R 175/1999-3), jossa evittiin sanan Giroform rekisterdiminen yhteison
tavaramerkiksi,

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (neljis jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja V. Tiili sekd tuomarit
R. M. Moura Ramos ja P. Mengozzi,

kirjaaja: hallintovirkamies G. Herzig,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon
23.11.1999 saapuneen kanteen,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon
10.3.2000 saapuneen vastineen,

ottaen huomioon 5.7.2000 pidetyssd suullisessa kisittelyssa esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantajan on jittianyt 28.4.1997 Saksan patenttivirastoon (Deutsches Patentamt)
yhteison tavaramerkkii koskevan hakemuksen, jonka kyseinen virasto on toi-
mittanut edelleen sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja
mallit) (jaljempini virasto).

Tavaramerkki, jonka rekistersintii on haettu, on sana Giroform.

Tavarat, joita varten rekistersintii on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimisti varten koskevaan
15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja
muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 16 ”paperi, pahvi ja niist4 tehdyt
tavarat, jotka eivit sisilly muihin luokkiin; painotuotteet”.

Asian tutkijana toiminut viraston virkamies hylkisi osittain hakemuksen
12.2.1999 tekemilldin pastokselld yhteison tavaramerkistd 20 paivini joulu-
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kuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11,
s. 1) 38 artiklan nojalla, sellaisena kuin asetus on muutettuna; perusteena hyl-
kaamiselle oli se, ettd kyseinen sanamerkki oli ”pahvia ja pahvituotteita” lukuun
ottamatta kaikkien hakemuksessa tarkoitettujen, luokkaan 16 kuuluvien tava-
roiden osalta erottamiskyvytén ja pelkistidn deskriptiivinen.

Kantaja haki asetuksen N:o 40/94 59 artiklan mukaisesti 12.4.1999 virastossa
muutosta tutkijan paitokseen hakemuksen osittaisesta hylkdamisesta.

Valitus hylittiin 8.9.1999 tehdylla padtokselli (jaljempina riidanalainen paitos),
joka annettiin kantajalle tiedoksi 23.9.1999 ja jossa valituslautakunta totesi, ettei
sanaa Giroform voida rekisteroidi sen vuoksi, etti rekisterdinnille oli asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja ¢ alakohdassa tarkoitettu este.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen piitoksen ja mairdd, ettd virasto julkaisee sanan
Giroform vyhteisén tavaramerkkini asetuksen N:o 40/94 40 artiklan
mukaisesti
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— velvoittaa vastaajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Virasto vaatii, ettd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkii kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Kantaja on asian suullisessa kisittelyssa muuttanut vaatimuksiaan ja vaatinut
toissijaisesti, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin mairii, etti virasto
julkaisee sanan Giroform yhteisén tavaramerkkini paperin ja paperituotteiden
osalta lukuun ottamatta pankkisiirtolomakkeita ja muita vastaavia lomakkeita.

Kumoamisvaatimus

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja
¢ alakohdan virheelliseen soveltamiseen. Aluksi on syyti tutkia asetuksen
7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan virheellisti soveltamista koskeva kanneperuste.
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Asianosaisten vditteet ja niiden perustelut

Kantaja viittis, ettd valituslautakunta on tehnyt oikeudellisen virheen katsoes-
saan, ettd sana Giroform ei ole omiaan erottamaan kantajan tavaroita muiden
yritysten tavaroista.

Kantaja muistuttaa, etti asetuksen 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa
kielletizn sellaisten tavaramerkkien rekisterdinti, jotka muodostuvat yksinomaan
sellaisista merkeista tai merkinnoisti, joita voidaan elinkeinotoiminnassa kayttda
osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, miiraid, kayttotarkoitusta,
arvoa tai maantieteellistd alkuperii, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palve-
lujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia.
Edellytykseni on, ettd tavaramerkki on selvisti ja yksiselitteisesti deskriptiivinen.

Tavara, jota varten Giroform-tavaramerkin rekisterintia on haettu, on moni-
kerroksinen paperituote, jota kiytetidn jiljentimiseen hiilipaperin tavoin.
Kyseiselld tavaramerkilld ei kuvata lopputuotetta, kuten lomaketta. Tallaisen
erityisen paperituotteen ostajia ovat yleensi kirjapainoyritykset, jotka kayttdvit
sitd muiden tuotteiden valmistukseen. Myshempii kdyttdmahdollisuuksia on siis
luonnollisesti hyvin paljon, eli tuotteesta voidaan valmistaa vastaanot-
totodistuksia, tilausvahvistuksia ja laskuja. Tavara, jota varten tavaramerkin
rekistersintii on haettu, on siis kantajan mukaan luonteeltaan erilainen kuin
pankkialalla kiytetyt lomakkeet, joiden osalta virasto on pitdnyt kyseistd tava-
ramerkkii deskriptiiviseni.

Vaikka tavaroiden luonnetta ei otettaisi huomioon, kantajan mukaan hylkays-
perustetta ei ole olemassa. Sanalla giro on ensinnikin monta merkityst, minkd
vuoksi sitd ei voida pitid suoraan deskriptiivisend. Tiltd osin riidanalaisen pda-
toksen perustelut ovat keskenan ristiriitaisia, koska jos sana giro on merkityk-
seltidn yleinen etuliite, se ei voi olla samaan aikaan suoraan deskriptiivinen.
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Lisdksi tavaramerkki Giroform on liian epimaiardinen, jotta sitd voitaisiin pitii
selkednd ja yksiselitteisend kuvauksena. Niin ollen kantajan kilpailijat, joiden
edun mukaista on kiyttia selkeiti ja yksiselitteisia ilmauksia, eivit valitsisi tal-
laista nimitystd kuvatakseen tavaroidensa kiyttétarkoitusta ja luonnetta.

Kantaja kiistdd viraston perustelun, jonka mukaan sanoista giro ja form muo-
dostettu yhdistelmi on ainakin englanninkieliselld yhteison kielialueella selkei ja
ilmeinen tavaran luonnetta ja kiyttotarkoitusta kuvaava ilmaus, joka tunniste-
taan vilittomasti. Tiltd osin kantaja esittdd, ettd virasto ei ole riittivisti tutkinut
tavaramerkin Giroform konkreettista rakennetta. Sanoista giro ja form muo-
dostettu yhdistelmd on yksi ainoa yhdyssana, joka alkaa suurella kirjaimella.
Englannin kielessi sanat alkavat kuitenkin yleensi pienilld kirjaimilla, ja
sanayhdistelmia ei kirjoiteta yhteen yhdyssanaksi. Se, etti sana Giroform kir-
joitetaan kieliopillisesti epitavallisella ja omaperiiselld tavalla, on sellainen
erottava tekijd, jonka perusteella titd tavaramerkkii ei voida pitdi deskriptiivi-
send. Rekistersintid on kuitenkin haettu sanamerkille Giroform eiki sellaisille
sanoille kuin ”giro form”, “giro-painate” tai "giro-lomake”.

Kyseisen tavaramerkin rekistersintikelpoisuuden puolesta puhuu kantajan
mukaan my®és se, ettd tavaramerkki on rekisterdity samoja tavaroita varten esi-
merkiksi Australiassa, Eteli-Afrikassa, Israelissa, Puolassa, Suomessa, Norjassa,
Tanskassa, Kreikassa ja Bulgariassa. Erityisesti se, ettd tavaramerkille on saatu
rekistersinti englanninkielisissi maissa, tukee siti, ettdi merkki Giroform on
rekisterointikelpoinen.

Virasto esittdd lihinng, ettd koska kantajan markkinoimaa paperia kiytetdin
muun muassa pankkisiirtolomakkeiden ja muiden vastaavien lomakkeiden (giro
forms) painamiseen, sana Giroform kuvaa tavaroiden laatua ja kdyttotarkoitusta,
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eikd siti ndin ollen voida asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c ala-
kohdassa sididetyn hylkdysperusteen vuoksi rekisteroida.

Ensimmidiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 4 artiklan mukaan ratkaiseva tekijd sen suhteen, voiko
merkki, joka voidaan esittdd graafisesti, olla yhteison tavaramerkki, on se, voi-
daanko tietyn yrityksen tavarat erottaa kyseisen merkin perusteella muiden yri-
tysten tavaroista.

Tidstd johtuu, etti merkin erottamiskykyi arvioitaessa on otettava huomioon
ainoastaan ne tavarat ja palvelut, joita varten merkki halutaan rekister6ida.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan mukaan tavaramerkkeji,
”jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinnéistd, joita
voidaan elinkeinotoiminnassa kiyttdd osoittamaan tavaroiden tai palvelujen
lajia, laatua, midrdd, kiyttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd alkuperii,
tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita
tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia”, ei rekisterdida.

Lainsaitijan tarkoituksena on niin ollen ollut sddtia, ettd tillaisten merkkien on
jo luonteensa vuoksi katsottava olevan kykenemittomiid erottamaan jonkin yri-
tyksen tavarat toisen yrityksen tavaroista.
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Lisdksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdassa siidetiin, ettd 1 kohtaa
sovelletaan, ”vaikka rekisterdinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa
yhteisoi.”

Nyt kyseessid oleva merkki koostuu yksinomaan sanoista giro ja form, jotka ovat
yleisessd kiytossi ainakin englanninkielisissd maissa. Kuten riidanalaisen pii-
toksen 21 kohdassa todetaan, sana giro tulee italian kielesti, ja siti kaytetdin
yleisesti pankkialalla tietyssd tdsmaillisessd merkityksessi eli ilmaisemaan pank-
kien vilistd rahasiirtoa (pankkisiirtoa); timin vuoksi sitd kiytetddn etuliitteeni
useissa pankkialan yhdyssanoissa (Girokonto, giro system, giro cheque, giro
order) kuvaamassa maksuja luottolaitoksissa avatuilta kayteotileiltd. Sanalla
form on englannin kielessi monta merkitysti. Kuitenkin silloin, kun sitd kiyte-
tddn paperituotteen kuvaamisessa, se merkitsee lomaketta.

Yhdessi kdytettyind ndmi kaksi sanaa merkitsevit pankkialalla sellaista loma-
ketta tai painatetta, jota kiytetiin pankkisiirtoihin, joissa asiakkaan tililtd
veloitetaan tietty rahamiiri. Tiltd osin virasto on esittinyt ensimmiisen
oikeusasteen tuomioistuimelle joukon esimerkkejs, joilla se pyrkii osoittamaan,
ettd tdtd sanaa kiytetdin yleisesti tdssd merkityksessi (Electronic giro forms,
Bank giro forms, Giro Form, Giro application form, Giro form). Niin ollen
tukeuduttuaan siihen, miten timi sana tavallisesti ymmarretiddn asianomaisessa
kohderyhmaissi, valituslautakunta on perustellusti katsonut, etti kyseinen sana
antaa kuluttajalle suoraan tietoa tavaroiden kiyttotarkoituksesta (riidanalaisen
pditoksen 18 kohta). Se, etti kyseisti tavaraa, jota varten rekisterdintii on
haettu, voidaan kiyttid my6s muunlaisten painotuotteiden valmistukseen, ei
poista perustaa tiltd paitelmalts.

Lisaksi se, ettd merkki Giroform on isolla alkukirjaimella alkava yhdyssana, kun
taas ilmaus ”giro form” muodostuu kahdesta sanasta ja on englanniksi tavalli-
sesti kirjoitettu pienillid kirjaimilla, ei ole sellainen seikka, jonka perusteella titi
merkkii olisi pidettdva siind miirin omaperiiseni, ettd kantajan tavarat voitai-
stin timin merkin perusteella — kun siti tarkastellaan kokonaisuutena — erot-
taa muiden yritysten tavaroista (ks. asia T-163/98, Procter & Gamble v. SMHYV,
BABY-DRY, tuomio 8.7.1999, Kok. 1999, s. 1-2383, 27 kohta ja asia T-19/99,
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DKV v. SMHV, COMPANYLINE, tuomio 12.1.2000, Kok. 2000, s. Ii-1,
26 kohta).

Kyseisen tavaramerkin rekisterdinnisti tietyissd jasenvaltioissa on todettava, ettd
asetuksen N:o 40/94 ensimmaiisen perustelukappaleen mukaan yhteis6én tavara-
merkin ”avulla on mahdollista tunnistaa tavarat ja palvelut samalla tavalla koko
yhteisossi, rajoista huolimatta”. Timin vuoksi aikaisemmin jisenvaltioissa
suoritetut rekisterdinnit ovat seikka, joka voidaan ainoastaan ottaa huomioon
vhteison tavaramerkkii rekistervitdessd, ilman ettd se olisi ratkaiseva (asia
T-122/99, Procter & Gamble v. SMHV, saippuan muoto, tuomio 16.2.2000,
Kok. 2000, s. II-265, 60 ja 61 kohta).

Niin ollen, kun otetaan huomioon yhteisén tavaramerkin yhteniisen luonteen
periaate, johon asetuksen N:o 40/94 toisessa perustelukappaleessa viitataan,
valituslautakunta ei ole tehnyt oikeudellista virhettd katsoessaan, ettei sen paa-
tokseen vaikuta se seikka, etti kyseinen sanamerkki on jo rekisterity tietyissi
Euroopan yhteisén englanninkielisissd jasenvaltioissa.

Valituslautakunta ei ole myoskiin tehnyt oikeudellista virhettd siltd osin kuin
kyse on tavaramerkin aikaisemmasta rekisterdinnisti sellaisissa toisissa englan-
ninkielisissi maissa, jotka eivit ole Euroopan yhteisén jisenvaltioita, koska
tavaramerkkien rekisterdintiin sovelletaan niissd valtioissa erilaista jarjestelmia
kuin Euroopan yhteisossa.

Edell4 esitetyn perusteella valituslautakunta on perustellusti vahvistanut, ettd
7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella sanaa Giroform ei voida rekiste-
r6idi yhteison tavaramerkiksi.
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Kuten asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdasta ilmenee, merkkii ei voida
rekister6ida yhteison tavaramerkiksi, jos yksikin kyseisessd sidnnoksessi lue-
telluista ehdottomista hylkidysperusteista soveltuu merkkiin.

Tamin vuoksi ei ole tarpeen ratkaista toista kanneperustetta, joka koskee ase-
tuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistid soveltamista.

Kumoamisvaatimus on siis hylittivi.

Vaatimus virastolle annettavasta mairiayksesti

Asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaan viraston on toteutettava
yhteisdjen tuomioistuimen tuomion tiytintéénpanosta johtuvat toimenpiteet.
Ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtivini ei siis ole antaa virastolle
tdytdntoonpanoa koskevia miiriyksid. Viraston on tehtivi johtopiitokset
tdimdn tuomion tuomiolauselman ja perustelujen perusteella (em. asia BABY-
DRY, tuomion 53 kohta). Kisiteltivini olevaa vaatimusta ei siten voida ottaa
tutkittavaksi.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hiviii asian, velvoitetaan korvaamaan oikeu-
denkiyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hivinnyt asian
Ja vastaaja on vaatinut oikeudenkdyntikulujensa korvaamista, kantaja on vel-
voitettava korvaamaan vastaajan oikeudenkiyntikulut.

II - 446



MITSUBISHI HITEC PAPER BIELEFELD V. SMHV (GIROFORM)

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (neljds jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Kanne hylitdan.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkayntikulut.

Tiili Moura Ramos Mengozzi

Julistettiin Luxemburgissa 31 pidiviand tammikuuta 2001.

H. Jung P. Mengozzi

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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