EURO-INFORMATION v. SMHV (EURO AUTOMATIC PAYMENT)

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljds jaosto)
12 péivédna huhtikuuta 2011 *

Asiassa T-28/10,

Euro-Information — Européenne de traitement de l'information, kotipaikka
Strasbourg (Ranska), edustajanaan asianajaja A. Grolée,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamiehenddn A. Folliard-Monguiral,

vastaajana,

jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu hakemusta sanamerkin EURO AUTOMA-
TIC PAYMENT rekisterdimiseksi yhteison tavaramerkiksi koskevasta SMHV:n toi-
sen valituslautakunnan 11.11.2009 tekemadsti padtoksestd (asia R 635/2009-2),

* Oikeudenkiyntikieli: ranska.
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UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (neljis jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja I. Pelikdnovd sekd tuomarit K. Jirimée
(esitteleva tuomari) ja M. van der Woude,

kirjaaja: E. Coulon,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 26.1.2010 jatetyn kan-
nekirjelmén,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 16.4.2010 jétetyn vas-
tauskirjelmaén,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 28.6.2010 jétetyn vas-
tauskirjelmaén,

ottaen huomioon sen, etteivit asianosaiset ole esittdneet pyyntod istuntopdivin méaa-
radmisestd kirjallisen késittelyn péattymisen ilmoittamisesta alkavan kuukauden
médrdajan kuluessa, ja padtettyddn ndin ollen esittelevin tuomarin kertomuksen pe-
rusteella sekd tyojérjestyksensd 135 a artiklan nojalla ratkaista asian ilman suullista
kasittelyd,

II - 1542



EURO-INFORMATION v. SMHV (EURO AUTOMATIC PAYMENT)

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja Euro-Information — Européenne de traitement de I'information teki 18.7.2008
yhteison tavaramerkin rekisterdintid koskevan hakemuksen sisdmarkkinoiden har-
monisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (jaljempand SMHYV) yhteison tavara-
merkistd 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 asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)), nojalla.

Tavaramerkki, jonka rekisteréintid haettiin, on sanamerkki EURO AUTOMATIC
PAYMENT.

Tavarat ja palvelut, joita varten rekisterointid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja pal-
velujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekister6imistd varten koskevaan
15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutet-
tuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 35-38, 42 ja 45.
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Tutkija hyviksyi 6.4.2009 tekemaillddn péaatokselld rekisterdintihakemuksen kaikkien
luokkiin 35, 37, 38, 42 ja 45 kuuluvien palvelujen ja tiettyjen luokkiin 9 ja 36 kuu-
luvien tavaroiden ja palvelujen osalta. Sitd vastoin se hylkdsi hakemuksen merkin
rekister6imiseksi muiden luokkiin 9 ja 36 kuuluvien tuotteiden ja palvelujen osalta;
hylkadyspdatoksen perusteena olivat asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c
alakohdan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakoh-
ta) sadnnokset luettuina yhdessa kyseisen asetuksen 7 artiklan 2 kohdan (josta on
tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 2 kohta) sddnndsten kanssa. Nama tavarat ja
palvelut vastaavat seuraavaa kuvausta:

luokka 9: "Myyntiautomaatit, seteli-, lippu-, tiliote-, tilitapahtuma-automaatit,
maksuautomaatit, pankkiautomaatit, muisti- tai mikroprosessorikortit, mag-
neettikortit, magneettiset tai mikroprosessorin sisiltavit tunnistuskortit, mag-
neettiset tai mikroprosessorin siséltdviat maksu-, luotto- tai pankkikortit, viiva-
koodinlukijat, vddran rahan paljastuslaitteet, magneettiset tietovilineet, optiset
tietovilineet, tietojenkésittelylaitteet, sisdpuhelinlaitteet, kdyttoliittymét (tieto-
tekniikka), lukulaitteet (tietotekniikka), ohjelmistot (tallennetut ohjelmat), tilien
hallintaan tarkoitetut ohjelmistot, monitorit (tietokoneohjelmat), tietokoneet,
tietokoneiden oheislaitteet, tallennetut tietokoneohjelmat, tallennetut kayttojar-
jestelméohjelmat (tietokoneisiin), radiopuhelinlaitteet, vastaanottimet (déni- ja
kuva-), puhelinlaitteet, kannettavat puhelimet, televisiolaitteet, televisiolaitteiden
kolikkokayttoiset koneistot, ldhettimet (televiestintd), keskusyksikot (prosesso-
rit), tietotekniset ohjelmat ja tarvikkeet, joilla voidaan tarjota kattavat etapalvelut
pankki-, rahoitusyhti6- ja vakuutusalalla, toisin sanoen tietotekniset laitteet ja
jarjestelmit, varmennettujen maksutapahtumien ohjelmistot elektronista online
-viestintdverkkoa varten, elektroniset maksulaitteet ja -vilineet, toisin sanoen
tietotekniset laitteet ja jarjestelmiit, tietotekniset tarvikkeet elektroniseen mak-
samiseen, ohjelmistot elektronisiin maksutapahtumiin, elektroniset maksukortit,
rahoitustapahtumien hallintaan tarkoitetut sdhkolaitteet ja elektroniset laitteet”;
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— luokka 36: "Pankkiliiketoimet, rahatalousasiat, raha-asiat, luottokorttipalvelut,
pankkikorttipalvelut, rahanvaihto, korvausten suorittaminen (rahanvaihto), pors-
simeklaripalvelut, luotot, elektroninen varojen siirto, rahoitustoimet, raha-asioita
koskevat toimet, rahoitustapahtumat, elektroniset maksupalvelut, arvopaperei-
den, varojen, pddomien, osakkeiden, valuutan ja kaikkien muiden rahataloudellis-
ten asiakirjojen elektroniset siirtopalvelut, online-maksupalvelut elektronisessa
viestintdverkossa; vilitystoiminta ja liiketoimet elektronisessa viestintdverkossa
online-periaatteella”

Kantaja valitti tutkijan paéatoksestd SMHV:hen 5.6.2009, koska paéatoksessa oli evitty
haetun tavaramerkin rekisterdinti edelld 3 kohdassa kuvattujen luokkiin 9 ja 36 kuu-
luvien tavaroiden ja palvelujen osalta.

SMHV:n toinen valituslautakunta hylkasi valituksen 11.11.2009 tekemaéllaan paatok-
selld (jaljempand riidanalainen péétos).

Ottamalla huomioon sen, miten englanninkieliset eurooppalaiset keskiverto- ja am-
mattikuluttajat kokonaisuudessaan mieltévét haetun tavaramerkin, valituslautakunta
katsoi, ettd tutkijan nikemys merkin muodostavien kolmen sanan merkityksesta oli
oikea. Niinpa se katsoi toisaalta, ettd ilmaus "euro automatic payment” osoittaa suo-
raan kyseessd olevien luokkaan 9 kuuluvien tavaroiden kayttotarkoituksen, joka on
automatisoitujen maksujen suorittaminen euroina, ja toisaalta, ettd tdhdn ilmaukseen
sisdltyi suoraa tietoa luokkaan 36 kuuluvien palvelujen kohteesta, joka on automati-
soitujen maksujen suorittaminen tai vastaanottaminen euroina. Niin ollen valitus-
lautakunta katsoi muun muassa, ettd rekisterditaviksi haettu tavaramerkki oli ase-
tuksen N:0 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvaileva.
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Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paatoksen

— rekister6i haetun tavaramerkin kaikkia luokkiin 9 ja 36 kuuluvia tavaroita ja pal-
veluja varten

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan kantajalle SMHV:ssd ja unionin yleisessd tuo-
mioistuimessa aiheutuneet oikeudenkayntikulut.

SMHYV vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkéd kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.
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Oikeudellinen arviointi

Kantajan vaatimusten toisen osan tutkittavaksi ottaminen

SMHYV esittad oikeudenkayntiviitteen, joka koskee sitd, ettd kannekirjelméssa esitet-
tyjen vaatimusten toinen osa on jdtettdva tutkimatta siltd osin kuin siind vaaditaan,
ettd unionin yleisen tuomioistuimen on velvoitettava SMHYV rekister6imdan haettu
tavaramerkki kaikkia kyseessd olevia tavaroita ja palveluja varten.

Kantaja vaatii vaatimustensa toisessa osassa unionin yleiseltd tuomioistuimelta hae-
tun merkin rekister6imista.

Tétd vaatimusta voidaan tulkita kahdella tavalla. Toisaalta sen voidaan ymmartaa tar-
koittavan, ettd unionin yleinen tuomioistuin velvoittaa SMHV:n rekister6imaan hae-
tun tavaramerkin. Vakiintuneen oikeuskdytdnnon mukaan asetuksen N:o 40/94 63 ar-
tiklan 6 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 6 kohta) mukaan
SMHV:n on toteutettava unionin tuomioistuinten tuomion téytdntédnpanosta joh-
tuvat toimenpiteet. Unionin yleisen tuomioistuimen tehtévina ei siis ole antaa téltd
osin SMHV:lle maérdystd. SMHV:n on itse tehtdvd johtopédatokset timén tuomion
tuomiolauselman ja perustelujen perusteella (asia T-331/99, Mitsubishi HiTec Pa-
per Bielefeld v. SMHV (Giroform), tuomio 31.1.2001, Kok., s. II-433, 33 kohta; asia
T-164/03, Ampafrance v. SMHYV - Johnson & Johnson (monBeBé), tuomio 21.4.2005,
Kok., s. I1-1401, 24 kohta ja asia T-35/04, Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia v. SMHV -
Ferrero (FERRO), tuomio 15.3.2006, Kok., s. II-785, 15 kohta).

Toisaalta kantajan vaatimusten toista osaa voidaan tulkita niin, ettd niissd vaadi-
taan unionin yleistd tuomioistuinta muuttamaan riidanalaista padtostd asetuksen
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N:o 207/2009 65 artiklan 3 kohdan mukaisesti tekemadlld asetuksen N:o 40/94 sédn-
nosten perusteella padtoksen, joka valituslautakunnan olisi pitdnyt tehdé. Rekiste-
réinnissé toimivaltaiset SMHV:n elimet eivit tee virallista pa&tostd, jolla yhteison
tavaramerkin rekisterointi todettaisiin ja johon voitaisiin hakea muutosta. Ndin ollen
valituslautakunta ei ole toimivaltainen késittelemddn vaatimusta, jonka tarkoituk-
sena on saada se rekister6imadn yhteison tavaramerkki. Myoskadn unionin yleisen
tuomioistuimen asiana ei siis ole késitelld muutosvaatimusta, jonka tarkoituksena on
saada se muuttamaan valituslautakunnan paitostd tdhdn suuntaan (asia T-285/08,
Securvita v. SMHV (Natur-Aktien-Index), méardys 30.6.2009, Kok., s. 1I-2171, 14
ja 17-23 kohta).

Kantajan toinen vaatimus on ndin ollen jétettdva tutkimatta.

Kannekirjelmén liitteessd 9 esitettyjen asiakirjojen tutkittavaksi ottaminen

SMHYV viittad, ettd kannekirjelmén liite 9 on jétettdva tutkimatta siltd osin kuin se
sisdltdd ndyttod, jota ei ole esitetty SMHV:ssé kdydyn menettelyn kuluessa.

Kantaja ei kiista sit4, ettd kyseinen naytto on uutta.

Oikeuskdytdnnossd todetaan, ettd koska unionin yleisen tuomioistuimen kisitel-
tiviksi saatetun kanteen tarkoituksena on SMHV:n valituslautakuntien paatosten
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laillisuuden valvonta asetuksen N:o 207/2009 65 artiklassa tarkoitetulla tavalla, unio-
nin yleisen tuomioistuimen tehtévana ei ole tutkia uudelleen tosiseikkoja tédssd tuo-
mioistuimessa ensimmaistd kertaa esitettyjen todisteiden valossa. Nédiden todisteiden
hyviksyminen on vastoin unionin yleisen tuomioistuimen ty6jarjestyksen 135 artik-
lan 4 kohtaa, jonka mukaan asianosaisten kirjelmiit eivit voi muuttaa riidan kohdetta
siitd, miki se on ollut valituslautakunnassa (ks. vastaavasti asia T-128/01, Daimler-
Chrysler v. SMHV (Calandre), tuomio 6.3.2003, Kok., s. II-701, 18 kohta).

Nyt kisiteltdvissa asiassa ei ole kiistetty sitd, ettd kannekirjelméin liitteeseen 9 sisdlty-
viit todisteet on esitetty ensimmaisté kertaa unionin yleisessd tuomioistuimessa. Néin
ollen kyseiset asiakirjat on jitettéva tutkimatta.

Asiakysymys

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, joista ensimméinen
koskee asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja toinen kyseisen
asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistd soveltamista.

Asianosaisten lausumat

Kantaja esittdd ensimmadisestd kanneperusteesta, ettd kohdeyleison nidkokulmasta
riidanalaisen merkin ja niiden tavaroiden ja palvelujen, joiden osalta rekisterdinti on
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evitty, vililld ei ole riittdvéin suoraa ja konkreettista yhteyttd. Néin ollen haettu tava-
ramerkki ei sen mukaan ole asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdas-
sa tarkoitetulla tavalla kuvaileva.

Ensiksikin kyseisen merkin muodostavien sanojen merkityksestd kantaja viittéaa toi-
saalta, ettd sanan "euro” voidaan ymmartéé viittaavan Euroopan yhtendisvaluuttaan,
ja toisaalta, ettd sana "payment” tarkoittaa "maksua’ "Automaattista” tarkoittavan sa-
nan “automatic” kantaja katsoo tarkoittavan “ilman tahdon vaikutusta tapahtuvaa”
Kantaja viittaa lisaksi, ettei sanalla "automatic” ole mitdan pankki- ja rahoitusalaan
liittyvad merkitysta.

Toiseksi koko ilmauksen "euro automatic payment” merkityksestd kantaja toteaa,
ettd se, ettd merkin muodostavien sanojen merkitys on vélittomasti yksilditéavissd, ei
tee merkistd kuvailevaa. Kantaja viittad, ettd vaikka valituslautakunta ei ole esittidnyt
merkitystd ilmaukselle “euro automatic payment’, vaikuttaa silté, ettd sen perusta-
na on tutkijan kdyttama merkitys, toisin sanoen “euroina suoritettava automaattinen
maksu”. I[lmauksella ei sen mukaan ole kuitenkaan suoraa, selvdd ja vélittomasti yk-
siloitdvissd olevaa merkitystd kohdeyleison ja kyseessd olevien tavaroiden kannalta.
Ilmaus "euro automatic payment” on ainoastaan epdméirdinen kisite kuluttajille,
koska on vdhintddnkin epétavallista, ettd maksu suoritetaan automaattisesti, toisin
sanoen ilman tahdon vaikutusta.

Kolmanneksi kantaja viittdd, ettei haettu tavaramerkki kuvaile niita luokkaan 9 kuu-
luvia tavaroita, joiden osalta tavaramerkin rekisteréintihakemus on hylatty.
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Ensiksikin siltd osin kuin kyseessd ovat toisaalta “muisti- tai mikroprosessorikortit,
magneettikortit, magneettiset tai mikroprosessorin siséltévat tunnistuskortit, mag-
neettiset tai mikroprosessorin siséltivit maksu-, luotto- tai pankkikortit, elektroniset
maksukortit” (jaljempénd luokkaan 9 kuuluvat kortit) ja toisaalta magneettiset tieto-
vilineet, optiset tietovilineet, tietojenkésittelylaitteet, sisapuhelinlaitteet, kayttoliitty-
mit (tietotekniikka), lukulaitteet (tietotekniikka), ohjelmistot (tallennetut ohjelmat),
tilien hallintaan tarkoitetut ohjelmistot, monitorit (tietokoneohjelmat), tietokoneet,
tietokoneiden oheislaitteet, tallennetut tietokoneohjelmat, tallennetut kéyttojarjes-
telmdohjelmat (tietokoneisiin), keskusyksikot (prosessorit), tietotekniset ohjelmat ja
tarvikkeet, joilla voidaan tarjota kattavat etdpalvelut pankki-, rahoitusyhtio- ja vakuu-
tusalalla, toisin sanoen tietotekniset laitteet ja jarjestelmét, varmennettujen maksuta-
pahtumien ohjelmistot elektronista online-viestintdverkkoa varten, elektroniset mak-
sulaitteet ja -vilineet, toisin sanoen tietotekniset laitteet ja jarjestelmiit, tietotekniset
tarvikkeet elektroniseen maksamiseen, ohjelmistot elektronisiin maksutapahtumiin,
rahoitustapahtumien hallintaan tarkoitetut sihkolaitteet ja elektroniset laitteet” sekd
"radiopuhelinlaitteet, vastaanottimet (4dni- ja kuva-), puhelinlaitteet, kannettavat pu-
helimet, televisiolaitteiden kolikkokéyttoiset koneistot, ldhettimet (televiestintd) (jél-
jempidnd luokkaan 9 kuuluvat tietotekniikan ja televiestinnén alojen tavarat), kantaja
viittad ensisijaisesti, ettei valituslautakunnalla ollut perusteita soveltaa kokonaispe-
rusteluja edelld mainittuihin tavaroihin, koska osalla luokkaan 9 kuuluvista korteista
ei voinut suorittaa maksua ja koska osa luokkaan 9 kuuluvista tietotekniikan ja tele-
viestinndn alojen tavaroista ei voi sisdltdd maksumekanismia.

Toiseksi kantaja vdittdd, ettd pdinvastoin kuin riidanalaisessa padtoksessd esitetddn,
tavaramerkkihakemuksessa selkeésti tarkoitettujen “seteliautomaattien’, ”vadarin ra-
han paljastuslaitteiden’, pankkiautomaattien” ja "viivakoodinlukijoiden” avulla toteu-
tettuja toimia ei voida pitdd maksutapahtumina. Se viittd4 siten, ettd riita-asiassa ky-

seessd oleva tavaramerkki ei kuvaile niitd tavaroita eikd mitdan niiden ominaisuutta.
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3 Kolmanneksi kantaja viittad, ettd pdinvastoin kuin riidanalaisessa paédtoksessi esite-
tdédn, tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetut "tiliote-, tilitapahtuma-automaatit” eivat
liity erottamattomasti “seteliautomaatteihin’, ja vaikka liittyisivitkin, seteli-, tiliote- ja
tilitapahtuma-automaatit ovat maksutapahtumista erillisia asioita.

27 Neljanneksi "myynti-” ja "lippuautomaateista” todettakoon, ettd koska maksua néi-
den laitteiden tarjoaman palvelun saamiseksi ei suoriteta automaattisesti vaan vapaa-
ehtoisesti, sanan "automatic” yhdistdminen sanoihin "euro” ja "payment” tekisi il-
mauksesta yksinkertaisesti mielikuvia heréttéavan eiké kyseisia tavaroita kuvailevaa.

28 Viidenneksi kantaja viittad, ettd vaatimalla hakemuksen kohteena olevan tavaramer-
kin suojaa erikseen kullekin luokkaan 9 kuuluvalle tavaralle se pyrki saamaan erik-
seen suojan toisaalta tavaroille, joiden avulla voidaan toteuttaa maksutapahtumia, ja
toisaalta maksutapahtumista erillisille tavaroille.

»  Kantaja vaittdd myos, ettei haettu tavaramerkki kuvaile niita edelld 4 kohdassa tarkoi-
tettuja luokkaan 36 kuuluvia palveluja, joiden osalta tavaramerkkihakemus hyléttiin
(jaljempéand luokkaan 36 kuuluvat palvelut).
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Kantaja viittad, ettd "porssimeklaripalvelut” vastaavat osakkeita porssissd vaihtavan
vilittdjan harjoittamaa ammattia. Sen mukaan haettu tavaramerkki ei kuvaile kyseis-
ten palvelujen kohdetta eikd mitdén niiden ominaisuutta. Sen mukaan sama paédtelma
soveltuu “elektronisessa viestintdverkossa online-periaatteella harjoitettavaan vélitys-
toimintaan” liittyviin palveluihin.

"Rahanvaihdon” osalta kantaja kiistdé valituslautakunnan analyysin, jonka mukaan
ndihin toimiin siséltyy maksun suorittaminen. Téméan vuoksi haettu tavaramerkki ei
sen mukaan kuvaile mainittuja palveluja eikd mitédn niiden ominaisuutta.

Kantaja viittad, ettd siltd osin kuin kyseessa ovat tavaramerkkihakemuksessa tarkoi-
tetut pankki- ja rahoitusalaan kuuluvat tavarat ja palvelut, joiden yhteydessé ilmai-
sut "payment” ja "euro” voivat olla mielikuvia heréttévid, ilmaisulla "euro automatic
payment” ei ole suoraa, selvéd ja valittomasti yksiloitavissd olevaa merkitystd, vaan
kohdeyleison suorittaman perusteellisen selvityksen jéilkeen se herdttdd korkeintaan
mielikuvia mainitusta alasta. Kantajan mukaan kyseessé olevat tavarat ja palvelut ovat
seuraavat:

— luokan 9 osalta magneettiset tai mikroprosessorin siséltdvat maksu-, luotto- tai
pankkikortit, maksuautomaatit, pankkiautomaatit, televisiolaitteiden kolikko-
kéyttoiset koneistot, tietotekniset ohjelmat ja tarvikkeet, joilla voidaan tarjota
kattavat etdpalvelut pankki-, rahoitusyhtio- ja vakuutusalalla, toisin sanoen tieto-
tekniset laitteet ja jarjestelmdt, varmennettujen maksutapahtumien ohjelmistot
elektronista online-viestintaverkkoa varten, elektroniset maksulaitteet ja -vili-
neet, toisin sanoen tietotekniset laitteet ja jérjestelmait, tietotekniset tarvikkeet
elektroniseen maksamiseen, ohjelmistot elektroniseen maksamiseen, elektroniset
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maksulkortit, rahoitustapahtumien hallintaan tarkoitetut sdhkolaitteet ja elektro-
niset laitteet;

— luokan 36 osalta kaikki edella 4 kohdassa mainitut palvelut lukuun ottamatta
seuraavia: “rahanvaihto, porssimeklaripalvelut, luotot, osakkeiden ja kaikkien
muiden rahataloudellisten asiakirjojen elektroniset siirtopalvelut, vilitystoiminta
elektronisessa viestintdverkossa online-periaatteella”.

Koska kyseessé olevien tavaroiden ja tuotteiden osalta on kiytetty epatasmallistd ja
késittamatontd ilmausta, haettua tavaramerkkid ei voida kantajan mukaan pitda ku-
vailevana. Viitteidensé tueksi kantaja viittaa SMHV:n aiempaan kiytidntoon totea-
malla, ettd pelkédstddn mielikuvia heréttdvan merkin rekisterdintié ei voida evité ase-
tuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla.

Toiseksi muiden kyseessd olevien tavaroiden ja palvelujen, jotka kantajan mukaan ei-
vit kuulu pankki- ja rahoitusalaan, yhteydessd ilmaukset "euro” ja "payment” eivit
ole mielikuvia heréttdvia vaan mielivaltaisia. Ndin ollen yhdistetty ilmaus "euro au-
tomatic payment” ei kantajan mukaan merkitse mitéén. Se ei kuvaile kyseessé olevia
tavaroita tai palveluja eikd mitddn niiden ominaisuutta.

Kantaja toteaa nédin ollen, ettei haettu tavaramerkki kuvaile tavaroita ja palveluja, joi-
den osalta rekisterointi on evitty, vaan se on mielivaltainen tai pelkéstddn mielikuvia
herattava.
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Kantaja moittii valituslautakuntaa siitd, ettei se ole osoittanut, miltd osin haettua
tavaramerkkid kéytetddn yleisesti kyseessd olevien tavaroiden ja palvelujen markki-
noinnissa. Valituslautakunta ei ole sen mukaan osoittanut, ettd kyseessd olevaa merk-
kia kéytettiin tai voitaisiin tulevaisuudessa kayttaa kuvailutarkoitukseen.

SMHYV kiistd4 kantajan véitteet.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c¢ alakohdan mukaan seuraavia tava-
ramerkkejé ei rekister6idd: "tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista
merkeistd tai merkinndistd, joita voidaan elinkeinotoiminnassa kédyttdd osoittamaan
tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, médraa, kayttotarkoitusta, arvoa tai maantie-
teellistd alkuperdd, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankoh-
taa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia” Niitd kuvailevia merkkeja
pidetddn kyvyttomind tdyttdmadn tavaramerkin keskeistéd tehtévédd alkuperédn osoit-
tajana (asia C-191/01 P, SMHV v. Wrigley, tuomio 23.10.2003, Kok., s. 1-12447, 29
ja 30 kohta).

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetaan ndin ollen
sellaisia merkkejd ja merkintdja, joita voidaan kuluttajan ndakokulmasta katsottuna
normaalisti kéyttdad senkaltaisen tavaran tai palvelun, jota varten rekisterdintia hae-
taan, kuvaamiseen joko suoraan tai mainitsemalla tavaran tai palvelun oleellinen
ominaisuus (asia C-383/99 P, Procter & Gamble v. SMHYV, tuomio 20.9.2001, Kok.,
s. [-6251, 39 kohta ja asia T-19/04, Metso Paper Automation v. SMHV (PAPERLAB),
tuomio 22.6.2005, Kok., s. II-2383, 24 kohta).
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Edelld esitetystd seuraa, ettd merkin kuuluminen asetuksen N:o 207/2009 7 artik-
lan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun kiellon alaan edellytté, ettd merkin ja kyseis-
ten tavaroiden tai palvelujen vililld on olemassa riittdvén suora ja konkreettinen yh-
teys, jotta kohdeyleiso voi heti ja ilman lisépohdintoja mieltéd, ettd kyseessd on ndiden
tavaroiden tai palvelujen tai niiden jonkin ominaisuuden kuvailu (edelld 39 kohdassa
mainittu asia PAPERLAB, tuomion 25 kohta).

Tavaramerkin kuvailevuutta on siten arvioitava yhtéalta suhteessa niihin tavaroihin
tai palveluihin, joita varten merkin rekisterdintid haetaan, ja toisaalta suhteessa sii-
hen, miten kyseessa olevien tavaroiden tai palvelujen kuluttajista muodostuva kohde-
yleis6 mieltdi sen (asia T-207/06, Europig v. SMHV (EUROPIG), tuomio 14.6.2007,
Kok., s. II-1961, 30 kohta).

Nyt kasiteltdvissa asiassa asianosaiset eivit kiistd sitd, ettd valituslautakunta saattoi
perustellusti katsoa, ettd kohdeyleiso koostui yhteison englanninkielisistd kuluttajis-
ta, ettd yleiso6n kuului seké elinkeinonharjoittajia ettd muita kuin elinkeinonharjoit-
tajia ja ettd mainitun yleison oletettiin olevan tavanomaisen valistunut seké kohtuul-
lisen tarkkaavainen ja huolellinen. Sit4, ettd haetun tavaramerkin muodostavat kolme
sanaelementtid ovat englannin kielen sanoja, jotka kyseinen yleis6 ymmartid, ei ole
myoskadn kiistetty.

Kantajan viite (ks. edelld 36 kohta), jonka mukaan valituslautakunta ei ole osoittanut,
ettd kyseessd olevaa merkkia kaytettiin tai voitaisiin tulevaisuudessa kayttaa kuvailu-
tarkoitukseen, on suoraan hylattidva perusteettomana.

Vakiintuneen oikeuskdytinnon mukaan asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan
c alakohdalla pyritédén sellaisen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, joka edellyttaa,
ettd merkkejd tai merkint6j4, joilla kuvaillaan sentyyppisten tavaroiden tai palvelui-
den ominaisuuksia, joita varten rekisterdintid haetaan, on jokaisen saatava vapaasti
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kayttda (edelld 38 kohdassa mainittu asia SMHV v. Wrigley, tuomion 31 kohta); ky-
seisen alakohdan soveltaminen ei kuitenkaan edellytd konkreettista, todellista ja pai-
navaa tarvetta vapaaseen kiytettavyyteen kolmansien eduksi (asia T-106/00, Stream-
serve v. SMHV (STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002, Kok., s. II-723, 39 kohta).

Edelld 40 kohdassa tarkoitetun oikeuskdytinnon mukaisesti on siis tutkittava, kuu-
luuko haettu tavaramerkki asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakoh-
dassa ilmaistun kiellon soveltamisalaan. Tavaramerkkia tarkasteltaessa on otettava
huomioon sen muodostama kokonaisuus (ks. vastaavasti asia C-273/05 P, SMHV v.
Celltech, tuomio 19.4.2007, Kok., s. I-2883, 78—80 kohta).

Huomattakoon, ettei ilmaisu "euro automatic payment” poikkea englannin kielen lau-
seopillisista sddnnoistd tai sananmuodostussddnnoistd, vaan se on painvastoin niiden
mukainen (ks. vastaavasti asia T-356/00, DaimlerChrysler v. SMHV (CARCARD),
tuomio 20.3.2002, Kok., s. II-1963, 29 kohta). Asianosaiset eivit ole kiistaneet sit4,
ettd adjektiivi "automatic” on selvésti substantiivin "payment” méére.

Haetun tavaramerkin muodostavien osien merkityksestd todettakoon toisaalta, ettd
vakiintuneen oikeuskdytdnnon mukaan osan "euro” voidaan katsoa viittaavan Euroo-
pan yhtendisvaluuttaan, ja toisaalta, ettd osan "payment’, joka tarkoittaa "maksua’, ta-
vallinen merkitys on, kun otetaan huomioon kohdeyleisd, maksuvelvoitteen johdosta
maksettava rahaméard. Osa "automatic” viittaa kantajan mukaan ilman tahdon vaiku-
tusta tapahtuvaan toimeen. Kantaja katsoo néin ollen, ettei ilmaisulla "euro automatic
payment” ole mitddn suoraa, selvid ja vélittomasti yksiloitévissd olevaa merkitysté.
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Vaikka ilmaus “automatic” viittaa mekanismiin, joka voi toteuttaa toimen itse tai
kayttda menetelméd itsendisesti, tdmé seikka ei sulje pois sitd mahdollisuutta, etté
mainittu mekanismi on otettu kiyttoon tai sitd jopa ylldpidetdén ihmistahdon vai-
kutuksesta. Tilanne on téllainen esimerkiksi kolmannen osapuolen hyviksi pankissa
lunastettavan maksun osalta. Pdinvastoin kuin kantaja viittdd, ilmaisun "euro auto-
matic payment” voidaan ndin ollen katsoa viittaavan sellaisen automaattisen euroilla
suoritettavan kertaluonteisen tai toistuvan maksutapahtuman toteutumiseen, joka
edellyttdd kayttdjan vapaaehtoista valintaa.

Lisaksi painvastoin kuin kantaja vaittad, SMHV:n viite, jonka mukaan englannin kie-
len sanaperheesti, jonka juurena on sana "automat’, johdettu "automatic” on kysei-
sessd kielessd pankki- ja rahoitusalalla yleisesti esiintyvd sana, on perusteltu. Niin-
pa esimerkiksi "automat” tarkoittaa yleisesti lippuautomaattia ja "automated teller
machine” pankki- tai lippuautomaattia. Ndin ollen kohdeyleis6 ei pidd millaén ta-
voin yllattédvénd tai epatavallisena sitd, ettd englannin kielessd sanoja "automatic” ja
“payment” kéytetddn pankki- ja rahoitusalan yhteydessa.

Lopuksi muistutettakoon, ettd se, ettd haetulla tavaramerkilld voi olla, kuten kan-
taja vdittdd, muita merkityksid, ei estd soveltamasta asetuksen N:o 207/2009 7 ar-
tiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua ehdotonta hylkdysperustetta. Vakiintu-
neen oikeuskdytdnnon mukaan sanamerkin rekisterdinti on kyseisen sddnnoksen
mukaan evittdvd, jos vahintadn yksi sen mahdollisista merkityksisté viittaa kyseessa
olevien tavaroiden tai palvelujen johonkin ominaisuuteen (edelld 38 kohdassa mai-
nittu asia SMHV v. Wrigley, tuomion 32 kohta ja asia T-15/09, Euro-Information
v. SMHV (EURO AUTOMATIC CASH), tuomio 9.3.2010, 39 kohta, ei julkaistu
oikeustapauskokoelmassa).
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Edelld esitetyn perusteella on todettava, ettd valituslautakunnalla oli perusteet kat-
so0a, ettd tutkijan nidkemys ilmaisun "euro automatic payment” merkityksestd — euroi-
na suoritettava automaattinen maksu — oli oikea. Ilmauksen on katsottava viittaavan
euromaksumekanismiin, jota kuluttaja on vapaaehtoisesti paattinyt kayttdd kerta-
luonteisesti tai toistuvasti ja joka voi toteuttaa toimen itse tai kdyttdd menetelmad
itsendisesti. Todettakoon kuitenkin, ettd tama merkitys on kohdeyleison havaittavissa
ilman, ettd tarvitaan perusteellista analyysia tai jarkeilya.

Niin ollen on hyldttdvéd perusteettomana kantajan viite, jonka mukaan ilmauksella
"euro automatic payment” ei ole mitdén suoraa, selvdi ja valittomésti yksiloitavissd
olevaa merkitysti.

Niinp4 nyt on arvioitava, kuvaako ilmaus "euro automatic payment” — kun otetaan
huomioon sille annettava merkitys — tavaroita ja palveluja, joita varten tavaramerkin
rekisterdintid on haettu.

Siltéd osin kuin kyseessé ovat yhteison tavaramerkkié koskevan hakemuksen tutkimi-
sen yhteydessd noudatettavat olennaiset menettelyméaardykset, oikeuskdytannosti
ilmenee perusteluvelvollisuuden osalta yhtiiltd, ettd ehdottomien hylkdysperustei-
den tutkimisen on koskettava kaikkia niité tavaroita tai palveluja, joita varten tava-
ramerkin rekisterointid haetaan, ja toisaalta, ettd péitos, jolla toimivaltainen viran-
omainen epdd tavaramerkin rekister6innin, on ldhtokohtaisesti perusteltava kunkin
kyseessé olevan tavaran tai palvelun osalta (ks. yhdistetyt asiat T-405/07 ja T-406/07,
CFCMCEE v. SMHV (P@YWEB CARD ja PAYWEB CARD), tuomio 20.5.2009, Kok.,
s. [[-1441, 54 kohta oikeuskéaytéintoviittauksineen). Yhteisojen tuomioistuin on lisik-
si tdsmentdnyt, ettd tdima perusteluvelvollisuus johtuu myos siitd olennaisesta vaati-
muksesta, ettd kaikki sellaiset viranomaisten péétokset, joilla evitdéan yhteison oikeu-
dessa myoOnnetty oikeus, voidaan saattaa tuomioistuimen valvontaan timén oikeuden
tehokkaan suojaamisen varmistamiseksi ja timén valvonnan on néin ollen ulotuttava
paétosten perustelujen lainmukaisuuden tutkimiseen. Kuitenkin silloin, kun sama
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hylkédysperuste koskee tavaroiden tai palvelujen luokkaa tai ryhmii, kyseinen viran-
omainen voi antaa ainoastaan yhteiset perustelut kaikkien kyseessé olevien tavaroi-
den tai palvelujen osalta (asia C-239/05, BVBA Management, Training en Consultan-
cy, tuomio 15.2.2007, Kok., s. I-1455, 34—37 kohta ja edelld mainitut yhdistetyt asiat
P@YWEB CARD ja PAYWEB CARD, tuomion 54 kohta).

SMHV:n mahdollisuus antaa yhteiset perustelut, jotka koskevat ehdottoman hylkays-
perusteen soveltamista tavaroiden tai palvelujen luokkaan tai ryhmaén, ei saa kui-
tenkaan tehdi tyhjéksi EY 253 artiklan ja asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan en-
simmadisen virkkeen mukaista perusteluvelvollisuutta koskevaa tavoitetta, joka on se,
ettd yhteison tavaramerkin rekisterdinnin epéddvadn paitokseen voidaan kohdistaa
tuomioistuinvalvontaa. Jotta SMHYV voi kaytta4 téllaisia yhteisiéd perusteluja, on néin
ollen edellytettdvi, ettd kyseessé olevien tavaroiden tai palvelujen vililld on riittdvan
suora ja konkreettinen yhteys, jotta ne muodostavat tavaroiden tai palvelujen riitté-
vén yhtendisen ryhmén. Kuitenkaan yksinomaan se seikka, ettd kyseiset tavarat tai
palvelut kuuluvat Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen samaan luokkaan, ei
ole riittavé tédtd varten, koska mainittuihin luokkiin kuuluu usein keskenaén hyvin eri-
laisia tavaroita tai palveluja, joiden vilillé ei vélttaméttd ole riittdvan suoraa ja konk-
reettista yhteytté (ks. edelld 54 kohdassa mainitut yhdistetyt asiat P@YWEB CARD ja
PAYWEB CARD, tuomion 55 kohta oikeuskéyténtoviittauksineen).

Toiseksi siltd osin kuin kyseessd on yhteison tavaramerkkid koskevan hakemuksen
aineellinen tutkiminen, oikeuskdytdnnostd kay ilmi, ettd asetuksen N:o 207/2009
nojalla SMHV:n on tutkittava yhteison tavaramerkkiéd koskeva hakemus kaikkien ta-
varoita tai palveluja, joita varten rekisterointia haetaan, koskevassa luettelossa ole-
vien tavaroiden ja palvelujen osalta, ottaen huomioon, ettéd jos luetteloon kuuluu
yksi tai useampia tavara- tai palvelulajeja, SMHV:1l4 ei ole velvollisuutta arvioida jo-
kaista kuhunkin lajiin kuuluvaa tavaraa tai palvelua, vaan sen on tutkittava kyseessé
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oleva laji sellaisenaan (ks. vastaavasti asia T-304/06, Reber v. SMHV - Chocolade-
fabriken Lindt & Spriingli (Mozart), tuomio 9.7.2008, Kok., s. II-1927, 22 ja 23 kohta
oikeuskéytdntoviittauksineen).

Kolmanneksi todettakoon, ettd kun otetaan huomioon edellé 54 ja 55 kohdassa mai-
nittu oikeuskdyténto, on analogisesti katsottava, ettd siltd osin kuin kyse on yhtei-
son tavaramerkkid koskevan hakemuksen tutkimista koskevista edelld 56 kohdassa
tarkoitetuista aineellisista edellytyksistd, SMHV voi suorittaa kokonaistarkastelun
tuote- ja palveluluokittain vain, jos kyseessé olevien tavaroiden ja palvelujen valilld
on riittdvan suora ja konkreettinen yhteys, jotta ne muodostavat tavaroiden tai palve-
lujen riittdvén yhtendisen ryhmaén.

Nimenomaan ndiden periaatteiden mukaisesti on tutkittava, onko valituslautakunta
tutkinut oikeudellisesti riittdvélla tavalla haetun tavaramerkin kuvailevuutta suhtees-
sa kyseessé oleviin tavaroihin ja palveluihin.

— Luokkaan 9 kuuluvat kortit

Siltd osin kuin kyseessd ovat luokkaan 9 kuuluvat kortit, toisin sanoen "muisti- tai
mikroprosessorikortit, magneettikortit, magneettiset tai mikroprosessorin siséltavit
tunnistuskortit, magneettiset tai mikroprosessorin sisiltéviat maksu-, luotto- tai pank-
kikortit ja elektroniset maksukortit’, valituslautakunta on katsonut riidanalaisen p&a-
toksen 20 kohdassa, ettéd koska mainittuja kortteja voidaan kéyttdd maksujen suoritta-
miseen, haettu tavaramerkki kuvailee kyseessé olevien tavaroiden kayttotarkoitusta.
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Téltd osin on korostettava ensiksi, ettd siltd osin kuin kaikki ndmé samalle yleisol-
le, toisin sanoen suurelle yleisolle ja elinkeinonharjoittajille, suunnatut tavarat ovat
sellaisen magneettijuovalla, mikrosirulla tai sirulla varustetun kortin muodossa, joka
voi tallentaa ja siirtdd tietoja (digitaalisen) tietojen luku- ja kasittelytyokalun avulla,
kyseiset tavarat muodostavat samankaltaisten tai jopa identtisten ominaisuuksiensa
ja tehtdviensd vuoksi yhtendisen tavararyhmén.

Kyseiset kortit nimittdin mahdollistavat niille tallennettujen tietojen ja datan siirron
viestintéverkon, kuten internetin, kaapeli- tai satelliittiverkon, sisélld palveluntarjoa-
jalle, jotta tdimé voi tunnistaa niiden haltijan sekd tdmén kayttooikeuden. Tietojen
ja datan siirto mahdollistaa téllaisten korttien haltijalle tarvittaessa maksua vas-
taan paédsyn kyseiseen verkkoon séhkoistd maksamista varten (ks. vastaavasti edelld
54 kohdassa mainitut yhdistetyt asiat P@YWEB CARD ja PAYWEB CARD, tuomion
59 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).

Valituslautakunta saattoi siten toisaalta perustellusti katsoa, etté télld tavaraluokalla
oli yhteisid ominaisuuksia, kuten se, ettd ne mahdollistavat maksujen suorittamisen
euroina, ja ndin ollen suorittaa niité tuotteita koskevan yhteison tavaramerkkihake-
muksen kokonaistarkastelun luokittain ja toisaalta arvioida, ettd havaitessaan tihdn
luokkaan kuuluvia tavaroita, jotka on varustettu merkilld "euro automatic payment’,
kohdeyleis6 ymmartié heti ja ilman lisipohdintoja, ettd kyseiset kortit on tarkoitettu
automatisoitujen maksujen suorittamiseen euroina.

Niin ollen valituslautakunta saattoi perustellusti katsoa, ettd haettu tavaramerkki ku-
vailee kyseisid kortteja.
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— Luokkaan 9 kuuluvat tietotekniikan ja televiestinnin alojen tavarat

Siltd osin kuin kyseessé ovat luokkaan 9 kuuluvat tietotekniikan ja televiestinnén alo-
jen tavarat, toisin sanoen “magneettiset tietovilineet, optiset tietovilineet, tietojenké-
sittelylaitteet, sisdpuhelinlaitteet, kdyttoliittymaét (tietotekniikka), lukulaitteet (tieto-
tekniikka), ohjelmistot (tallennetut ohjelmat), tilien hallintaan tarkoitetut ohjelmistot,
monitorit (tietokoneohjelmat), tietokoneet, tietokoneiden oheislaitteet, tallennetut
tietokoneohjelmat, tallennetut kiyttojéirjestelmiohjelmat (tietokoneisiin), keskusyk-
sikot (prosessorit), tietotekniset ohjelmat ja tarvikkeet, joilla voidaan tarjota katta-
vat etdpalvelut pankki-, rahoitusyhtio- ja vakuutusalalla, toisin sanoen tietotekniset
laitteet ja jarjestelmait, varmennettujen maksutapahtumien ohjelmistot elektronista
online-viestintdverkkoa varten, elektroniset maksulaitteet ja -vélineet, toisin sanoen
tietotekniset laitteet ja jirjestelmit, tietotekniset tarvikkeet elektroniseen maksami-
seen, ohjelmistot elektronisiin maksutapahtumiin, rahoitustapahtumien hallintaan
tarkoitetut sahkolaitteet ja elektroniset laitteet’, jotka kuuluvat tietotekniikan alaan,
sekd “radiopuhelinlaitteet, vastaanottimet (déni- ja kuva-), puhelinlaitteet, kannetta-
vat puhelimet, televisiolaitteiden kolikkokéyttéiset koneistot, lahettimet (televiestin-
td)’, jotka kuuluvat televiestinnin alaan, valituslautakunta on katsonut riidanalaisen
pédtoksen 22 kohdassa, ettd kaikkiin nédihin tavaroihin saattoi sisiltyd automaattinen
maksumekanismi ja ettd timéan vuoksi haetun tavaramerkin ja mainittujen tavaroiden
vililld oli riittdvén suora ja konkreettinen yhteys.

Siltd osin kuin samalle yleisolle, toisin sanoen suurelle yleisolle ja ammattikayttsjille,
suunnatut luokkaan 9 kuuluvat tietotekniikan alan tavarat voivat rekisteroida, varas-
toida, ksitelld, siirtdd ja vélittad tietoja ja dataa, kyseiset tavarat muodostavat saman-
kaltaisten tai jopa identtisten ominaisuuksiensa ja toimintojensa vuoksi yhtendisen
tavararyhmén. Samoista edelld 61 kohdassa korttien osalta esitetyistd syistd nama
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tavarat mahdollistavat kayttéjilleen sahkoisen maksamisen, mukaan lukien sahkoinen
maksaminen etdostosten yhteydessa.

Valituslautakunta saattoi siten toisaalta perustellusti katsoa, ettd télla tavaraluokal-
la oli yhteisid ominaisuuksia, kuten mahdollisuus suorittaa maksuja euroina, ja ndin
ollen suorittaa nditd tuotteita koskevan yhteison tavaramerkkihakemuksen kokonais-
tarkastelun luokittain ja toisaalta arvioida, ettd havaitessaan tdhén luokkaan kuuluvia
tavaroita, jotka on varustettu merkilld "euro automatic payment’, kohdeyleisé ym-
martdd heti ja ilman lisipohdintoja, ettd kyseiset viestintdverkkoon liitetyt tavarat
sisdltdvdt automaattimaksumekanismin, joka mahdollistaa maksujen suorittamisen
suoraan euroina kyseisen verkon vilityksella.

Siltd osin kuin samalle yleisélle, toisin sanoen suurelle yleisolle ja elinkeinonharjoit-
tajille, suunnatut luokkaan 9 kuuluvat televiestinnén alan tavarat voivat rekisteroi-
d4, kasitelld, siirtda ja valittaa tietoja ja dataa, kyseiset tavarat muodostavat saman-
kaltaisten tai jopa identtisten ominaisuuksiensa ja toimintojensa vuoksi yhtendisen
tavararyhmén. Samoista edelld 61 kohdassa korttien osalta esitetyistd syistd nama
tavarat mahdollistavat kéyttdjilleen sdhkoisen maksamisen, mukaan lukien sahkoi-
nen maksaminen etdostosten yhteydessd. Tamid pédtee my0s televisiolaitteiden en-
nakkomaksumekanismeihin siltd osin kuin ndmé mekanismit, kuten kaapeli- tai
satelliittiverkossa tarjottujen maksullisten televisio-ohjelmien vastaanottamiseen tar-
koitettu digisovitin tai vastaanotin, on varustettu seki kortilla (josta kdytetddn usein
nimitystd "smartcard”) ettd laitteella, johon kyseinen kortti voidaan tyontdi, jotta
maksullinen péésy tillaiseen verkkoon sallitaan (ks. vastaavasti edelld 54 kohdassa
mainitut yhdistetyt asiat P@YWEB CARD ja PAYWEB CARD, tuomion 59 kohta
oikeuskéyténtoviittauksineen).
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Valituslautakunta saattoi siten perustellusti toisaalta katsoa, etti télld tavaraluokalla
oli yhteisid ominaisuuksia, kuten se, ettd ne mahdollistavat maksujen suorittamisen
euroina, ja ndin ollen suorittaa niité tuotteita koskevan yhteison tavaramerkkihake-
muksen kokonaistarkastelun luokittain (ks. vastaavasti asia T-396/07, France Télé-
com v. SMHV (UNIQUE), tuomio 23.9.2009, 29 kohta, ei julkaistu oikeustapausko-
koelmassa) ja toisaalta arvioida, ettd havaitessaan tdhdn luokkaan kuuluvia tavaroita,
jotka on varustettu merkilld "euro automatic payment’, kohdeyleis6 ymmartaa heti ja
ilman lisépohdintoja, ettd kyseiset viestintdverkkoon liitetyt tavarat sisaltdvit auto-
maattimaksumekanismin, joka mahdollistaa maksujen suorittamisen suoraan euroi-
na kyseisen verkon vilityksella.

Niin ollen valituslautakunta saattoi perustellusti katsoa, ettd haettu tavaramerkki ku-
vailee kyseessé olevia tietotekniikan ja televiestinnin alojen tavaroita.

— Muut luokkaan 9 kuuluvat tavarat

"Maksuautomaateista” ja “pankkiautomaateista” on todettava samoin kuin valituslau-
takunta totesi riidanalaisen padtoksen 15 kohdassa ja pédinvastoin kuin kantaja viit-
tdd, ettd maksuautomaattien tarkoitus ja pankkiautomaattien mahdollinen ja toden-
nédkoinen tarkoitus on automatisoitujen maksujen suorittaminen.

Rekisteroitdviaksi haetun tavaramerkin katsotaan siten merkitsevin hakemuk-
sessa tarkoitettujen tavaroiden teknistd toiminnallisuutta, toisin sanoen sitd, ettd
ne mahdollistavat maksujen suorittamisen euroina, tai viittaavan niiden tiettyyn
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ominaisuuteen, toisin sanoen automaattisuuteen, jonka kohdeyleis6 mahdollisesti
ottaa huomioon tehdessdan téllaisia tavaroita koskevan valintansa. Néin ollen haettu
tavaramerkki osoittaa kohdeyleisolle erddn kyseessd olevien tavaroiden olennaisen
ominaisuuden, toisin sanoen sen, ettd niissd on tai saattaa olla mekanismi, joka mah-
dollistaa automatisoitujen maksujen suorittamisen euroina.

Niin ollen koska ilmausta "euro automatic payment” voidaan kohdeyleis6n nikokul-
masta kayttdd yleisesti kaupassa osoittamaan "maksuautomaattien” ja "pankkiauto-
maattien” ominaisuutta, valituslautakunta on perustellusti katsonut, etti riita-asiassa
kyseesséi oleva tavaramerkki kuvailee kyseisten tavaroiden kéyttotarkoitusta.

” »

Toiseksi siltd osin kuin kyseessd ovat "véddrdn rahan paljastuslaitteet’, "myyntiauto-
maatit’, “lippuautomaatit” ja “viivakoodinlukijat’, valituslautakunta on katsonut rii-
danalaisen péitoksen 17, 19 ja 21 kohdassa, etté kaikkiin ndihin tavaroihin joko siséltyi
automaattimaksumekanismi tai ne oli siséllytetty sellaiseen mekanismiin. Muutoin se
tdsmensi riidanalaisen péadtoksen 19 ja 21 kohdassa, ettd "vddrin rahan paljastuslait-
teiden” ja "viivakoodinlukijoiden” voitiin katsoa liittyvin ldheisesti lippuautomaattien
tai muiden esineiden kaltaisiin automaattimaksulaitteisiin, ja niilld saattoi siten olla
sama kayttotarkoitus kuin viimeksi mainituilla.

Kuten edelld 51 kohdassa on todettu, euroina suoritettavan automaattisen maksun on
katsottava viittaavan mekanismiin, jota kuluttaja on vapaaehtoisesti paéttanyt kayttaa
kertaluonteisesti tai toistuvasti ja joka voi toteuttaa toimen itse tai kdyttdd menetel-
mad itsenaisesti.
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Edelld esitetystd johtuu, ettd pdinvastoin kuin kantaja viittad, "myyntiautomaateilla”
ja “lippuautomaateilla” suoritettavan euromaksun automaattisuus ei poissulje mah-
dollista kuluttajan tahdon vaikutusta.

Valituslautakunta saattoi néin ollen perustellusti katsoa, ettd haettu tavaramerkki ku-
vailee "védirdn rahan paljastuslaitteiden’, "myyntiautomaattien’; "lippuautomaattien”
ja “viivakoodinlukijoiden” kayttotarkoitusta, koska kyseisiin tavaroihin siséltyy auto-

maattimaksumekanismi tai ne voidaan siséllyttii sellaiseen mekanismiin.

Kolmanneksi kun tarkastellaan “seteliautomaatteja’; valituslautakunta on katsonut
riidanalaisen padtoksen 18 kohdassa, ettd rahamadrissa, joka siirtyy seteliautomaatis-
ta pankkikortin haltijalle, on kyse ainoastaan sellaisen velkaan liittyvin maksuvelvoit-
teen suorittamisesta, joka kyseisen automaatin omistavalla pankilla on pankkikortin
haltijaa kohtaan. Haettu tavaramerkki kuvailee ndin ollen kyseisid tavaroita, joiden
kéyttotarkoitus liittyy ldheisesti maksun késitteeseen. Pdinvastoin kuin kantaja vait-
td4, ei voida poissulkea sitd, ettd kohdeyleis6 ymmaértdd haetun tavaramerkin kuvaile-
van erityisesti kéteisnostotoimia, jotka ovat rinnastettavissa maksuihin.

SMHV:n tavoin on joka tapauksessa todettava, ettd seteliautomaatit voivat tarjo-
ta pelkkéd kiteisnostoa paljon laajemman valikoiman toimintoja, joihin lukeutuvat
maksujen tai tilisiirtojen suorittaminen tai, kuten riidanalaisen pdatoksen 18 koh-
dassa tdsmennetédn, tiliotteiden toimittaminen. Néin ollen kohdeyleis6 mieltdd ku-
vaileviksi merkinnit, joiden mukaan tavara mahdollistaa automatisoitujen maksujen
maksamisen euroina, edellyttiden ettd timé ominaisuus sopii kyseiseen tavaraan (ks.
vastaavasti asia T-77/09, hofherr communikation v. SMHV (NATURE WATCH),
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tuomio 9.3.2010, 30 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa), misté kasiteltavis-
sd tapauksessa on selvisti kyse.

Valituslautakunta saattoi siten perustellusti katsoa, ettd haettu tavaramerkki kuvailee
"seteliautomaattien” kayttotarkoitusta.

Edelléd 44 kohdassa mainitun vapaata kayttod koskevan vaatimuksen mukaan jokaisen
on saatava vapaasti kdyttda merkkeja tai merkintoja, joilla kuvaillaan sentyyppisten
tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksia, joita varten rekisterdintid haetaan. Tama
edellyttdd, ettd kantajan kilpailijat, jotka mahdollisesti sisillyttavit seteliautomaat-
teihin automaattisen euromaksumekanismin, voivat vapaasti kayttds ilmausta “euro
automatic payment”.

Neljanneksi valituslautakunta katsoi riidanalaisen péaatoksen 18 kohdassa, ettd "tili-
ote-, tilitapahtuma-automaatit” liittyvit laheisesti "seteliautomaatteihin’, koska ndma
kaksi tavaraa on siséllytetty samaan laitteeseen, ja ettd ndin ollen haetun tavaramer-
kin katsotaan saman mielleyhtymén vuoksi kuvailevan kumpaakin nédisté tavaroista.

Todettakoon my0s, ettd toisaalta “tiliote-, tilitapahtuma-automaatit” ja toisaalta
"seteliautomaatit” voidaan siséllyttdd samaan laitteeseen ja ettd tdméin vuoksi ensin
mainitut voivat jalkimmadisten tavoin tarjota my0s muita toimintoja. Téman vuok-
si kohdeyleis6 mieltdd haetun tavaramerkin kuvailevan kyseesséd olevien tavaroiden

II - 1568



83

84

85

86

EURO-INFORMATION v. SMHV (EURO AUTOMATIC PAYMENT)

olennaista ominaisuutta, toisin sanoen sité, ettd niihin voi siséltyd automaattinen
euromaksumekanismi.

Niin ollen valituslautakunta saattoi perustellusti todeta, ettd haettu tavaramerkki ku-
vailee "tiliote-, tilitapahtuma-automaatteja”

Edelld esitetyn perusteella voidaan todeta, ettd — ottaen huomioon asetuksen
N:0 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan sdaannoékset — valituslautakunta saattoi
perustellusti katsoa, ettd haettu tavaramerkki kuvailee edelld 4 kohdassa tarkoitettuja
luokkaan 9 kuuluvia tavaroita.

— Luokkaan 36 kuuluvat palvelut

Luokkaan 36 kuuluvista palveluista on todettava toisaalta, etté niitd kaikkia tarjotaan
erityisesti pankki-, rahoitus- ja tietotekniikka-alaan kuuluvissa kaupallisissa toimissa
ja rahoitustoiminnassa, ja toisaalta, ettéd painvastoin kuin kantaja vaittds, kaikki kysei-
set palvelut edellyttaviat maksutapahtuman toteuttamista joko kortin vélitykselld tai
mahdollisesti sihkoisessd muodossa.

Kantajan esittimien viitteiden (ks. edelld 30 ja 31 kohta) osalta on téssé yhteydessi
tismennettivd, ettd — kuten valituslautakunta on perustellusti todennut — tima
koskee erityisesti porssivalitystoimintaa tai elektronisessa viestintédverkossa online-
periaatteella harjoitettavaa vilitystoimintaa, jonka johdosta valtuutettu vélittdja voi
harjoittaa edunsaajan hyviksi arvopaperikauppaa kyseessd olevilla markkinoilla.
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Valituslautakunta oli oikeassa my0s katsoessaan, ettd rahanvaihtopalvelut perustuvat
maksutapahtumaan, jonka tarkoituksena on muuntaa valuuttaa.

Niissd olosuhteissa luokkaan 36 kuuluvilla palveluilla on yhteinen ominaisuus tai
jopa sama tarkoitus, niin ettd voidaan katsoa, ettd ne kuuluvat yhteniiseen palvelujen
ryhmaéén ja ettd riidanalaisen paatoksen 25—-27 kohdassa tarkoitettu luokkakohtainen
kokonaistarkastelu, jonka mukaan kyseiset palvelut tarjoavat mahdollisuuden suorit-
taa tai vastaanottaa automatisoituja maksuja euroina, on riittivé, jotta tavaramerkin
rekisterdintihakemus kyseisten palvelujen osalta voidaan tutkia (ks. vastaavasti edelld
54 kohdassa mainitut yhdistetyt asiat P@YWEB CARD ja PAYWEB CARD, tuomion
80 kohta).

Toiseksi on todettava, ettd kohdeyleison nidkokulmasta sanamerkin "euro automatic
payment” ja kaikkien luokkaan 36 kuuluvien palvelujen erityisen laadun vililld on ole-
massa riittdvan suora ja konkreettinen yhteys, joka liittyy siihen, ettd kyseiset palvelut
mahdollistavat automatisoitujen maksujen suorittamisen tai vastaanottamisen eu-
roina, mahdollisesti automaattisuuden késitteeseen ldheisesti liittyvéssé sdhkoisessi
muodossa, pankki-, rahoitus- ja tietotekniikka-alaan kuuluvien kaupallisten toimien
ja rahoitustoiminnan yhteydessa.

Ei myoskadn voida hyviksyd kantajan viitettd, jonka mukaan SMHYV on aikaisem-
massa paiatoskaytinnossddn katsonut, ettd tavaramerkki, joka pelkdstddn herdttda
mielikuvia pankki- ja rahoitusalasta, johon kyseiset palvelut liittyvit, ei kuvaile kysei-
sid palveluja. Ratkaisut, jotka koskevat merkin rekisterdintid yhteison tavaramerkiksi
ja jotka valituslautakunnat tekevit asetuksen N:o 207/2009 perusteella, kuuluvat si-
dotun toimivallan eivitkd vapaan harkintavallan piiriin. Ndin ollen valituslautakun-
tien padtosten laillisuutta on arvioitava yksinomaan tdmén asetuksen, sellaisena kuin
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unionin tuomioistuimet sitéd tulkitsevat, eikd valituslautakuntien aikaisemman péa-
toskdytdnnon perusteella (edelld 44 kohdassa mainittu asia STREAMSERVE, tuo-
mion 66 kohta).

On yhdyttéva valituslautakunnan riidanalaisen padtoksen 24 kohdassa esittdméaéan to-
teamukseen siitd, ettd vaikka ilmaus "euro automatic payment” sisaltdd suoria tietoja
luokkaan 36 kuuluvien palvelujen kohteesta, haetun tavaramerkin voidaan katsoa ai-
noastaan kuvailevan kyseisten palvelujen luonnetta tai kohdetta.

Edelld esitetyn perusteella voidaan todeta, ettd — ottaen huomioon asetuksen
N:0 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan sdaannoékset — valituslautakunta saattoi
perustellusti katsoa, ettd haettu tavaramerkki kuvailee edelld 4 kohdassa tarkoitettuja
luokkaan 36 kuuluvia palveluja.

Edelld 84 ja 91 kohdassa esitettyjd padtelmid ei voida asettaa kyseenalaisiksi edelld
32-35 kohdassa esitetylld kantajan viitteelld, jonka mukaan ilmaus "euro automatic
payment” ei ole kuvaileva vaan mielikuvia heréttdva tai jopa mielivaltainen sen mu-
kaan, kuuluvatko tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetut tavarat ja palvelut pankki- ja
rahoitusalaan.

Vakiintuneesta oikeuskdytdnndstd kdy ilmi, ettd samalla kun kuvaus vastaa suoraa
viittausta tavaramerkkihakemuksen kohteena olevien tavaroiden ja palvelujen laa-
tuun ja ominaispiirteisiin, viittaus ei ole osoitus haetun tavaramerkin ja kyseessd
olevien tavaroiden tai palvelujen vilisestd ldheisestd yhteydesti eika se siten ole ase-
tuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu hylkaysperuste,
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koska ominaispiirteeseen viitataan vain epasuorasti, miké on sallittua (ks. vastaavasti
asia T-24/00, Sunrider v. SMHV (VITALITE), tuomio 31.1.2001, Kok., s. 11-449, 22
ja 24 kohta).

Niin ollen koska on osoitettu, ettd ilmaus "euro automatic payment” kuvailee luok-
kaan 9 kuuluvia tavaroita ja luokkaan 36 kuuluvia palveluja, kyseinen ilmaus on ase-
tuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu luonteeltaan ku-
vaileva sanamerkki, eiké sitd voida pitda vihjailevana.

Edelli esitetyn perusteella voidaan todeta, ettd valituslautakunta saattoi perustellusti
katsoa, ettda hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki kuvailee edelli 4 kohdassa tar-
koitettuja luokkiin 9 ja 36 kuuluvia tavaroita ja palveluja. Ensimmaiinen kanneperuste
on siis hyldttavé perusteettomana.

Vakiintuneesta oikeuskédytannosté kéy ilmi, ettd koska asetuksen N:o 207/2009 7 ar-
tiklan 1 kohdasta selvisti ilmenee, ettd merkkia ei voida rekisterdidé yhteison tavara-
merkiksi, jos yksikin tdssd sddannoksessd mainituista ehdottomista hylkaysperusteista
on sovellettavissa (asia C-104/00 P, DKV v. SMHYV, tuomio 19.9.2002, Kok., s. I-7561,
29 kohta ja asia T-160/07, Lancome v. SMHV - CMS Hasche Sigle (COLOR EDI-
TION), tuomio 8.7.2008, Kok., s. II-1733, 51 kohta), kantajan esittdmaié toista kannepe-
rustetta, joka koskee kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista,
ei ole endd syyti tutkia.

Kaikesta edelld esitetysté seuraa, ettd kanne on hylédttavd kokonaisuudessaan.
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Oikeudenkiyntikulut

os  Unionin yleisen tuomioistuimen tyojarjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asian-
osainen, joka havida asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkayntikulut, jos vasta-
puoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hivinnyt asian, se on velvoitettava korvaa-
maan oikeudenkiyntikulut SMHV:n vaatimusten mukaisesti.

Néilld perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (neljés jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylitdin.

2) Euro-Information — Européenne de traitement de 'information velvoitetaan
korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Pelikdanova Jurimée van der Woude

Julistettiin Luxemburgissa 12 pdivand huhtikuuta 2011.

Allekirjoitukset
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