MAARAYS 18.3.2010 — ASIA C-282/09 P

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN MAARAYS (viides jaosto)

18 pdivdnd maaliskuuta 2010*

Asiassa C-282/09 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussddannoén 56 artiklaan
perustuvasta valituksesta, joka on pantu vireille 17.7.2009,

Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE), kotipaikka
Strasbourg (Ranska), edustajanaan avocat P. Greffe ja avocat L. Paudrat,

valittajana,

ja jossa vastapuolena on

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

vastaajana ensimmaisessd oikeusasteessa,

* Oikeudenkéyntikieli: ranska.
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CFCMCEE v. SMHV

UNIONIN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja E. Levits sekd tuomarit M. Ilesi¢
(esittelevd tuomari) ja M. Berger,

julkisasiamies: P. Cruz Villalon,
kirjaaja: R. Grass,

kuultuaan julkisasiamiesta,

on antanut seuraavan

maidriayksen

Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (jdljempand CFCMCEE) vaatii
valituksessaan unionin tuomioistuinta kumoamaan ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuimen yhdistetyissd asioissa T-405/07 ja T-406/07, CFCMCEE vastaan
SMHV (P@YWEB CARD ja PAYWEB CARD), 20.5.2009 antaman tuomion (Kok.,
s. [I-1441; jaljempéni valituksenalainen tuomio), jolla kyseinen tuomioistuin hylkési
osittain sen kanteen, jolla vaadittiin kumoamaan sisamarkkinoiden harmonisointivi-
raston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmaiisen valituslautakunnan 10.7.2007
tekemd pddtos (asia R 119/2007-1) ja 12.9.2007 tekemd pédtos (asia R 120/2007-1)
(jaljempédna riidanalaiset paatokset), joilla hyléttiin hakemukset merkkien "P@YWEB
CARD” ja’PAYWEB CARD” (jaljempdnd kyseiset merkit) rekister6imiseksi yhteison
tavaramerkeiksi.
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Asiaa koskevat oikeussdannot

Yhteison tavaramerkista 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL
1994, L 11, s. 1) kumottiin yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annetulla neuvoston
asetuksella (EY) N:o 207/2009 (kodifioitu toisinto) (EUVL L 78, s. 1), joka tuli voi-
maan 13.4.2009. Riita-asiaan, jota ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin kasitteli,
sovelletaan tosiseikkojen tapahtuma-ajan perusteella kuitenkin asetusta N:o 40/94.

Asetuksen N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa sdddetéddn seuraavaa:

”"Seuraavia merkkeji ei rekisteroida:

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

c) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistd tai
merkinndistd, joita voidaan elinkeinotoiminnassa kédyttdd osoittamaan tavaroiden
tai palvelujen lajia, laatua, méaéréd, kdyttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd
alkuperdd, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa
taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia”
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Saman asetuksen 73 artiklassa, joka liittyy pddtosten perusteluun, séddetdédn seuraavaa:

"[SMHV] perustelee paiatoksensd. Ne voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin,
joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa”

Asian tausta

CECMCEE pyysi 1.6.2004 SMHV:a rekister6iméadn kyseiset merkit yhteison
tavaramerkeiksi.

Tavarat ja palvelut, joita varten tatd rekisterdintié haettiin, kuuluvat tavaroiden ja pal-
velujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd varten koskevaan,
15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muu-
tettuna (jdljempand Nizzan sopimus), pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 36, ja 38,
ja ne vastaavat kunkin luokan osalta valituksenalaisen tuomion 2 kohtaan siséltyvaa
kuvausta.

SMHV:n tutkija hylkasi 18. ja 19.1.2005 tekemillddn paatoksillda kyseisten merkkien
rekisterdinnin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan nojalla.

CFCMCEE esitti 18.3.2005 huomautuksia vastauksena SMHV:n viitteisiin.
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SMHV:n tutkija vahvisti 5. ja 7.12.2006 hylkadmispaétokset rekisterdintihakemuk-
sessa mainittujen tavaroiden ja palvelujen osalta.

CEFCMCEE teki 16.1.2007 valituksen niistd paatoksista.

SMHV:n ensimmainen valituslautakunta hylkési riidanalaisilla paatoksillda nama vali-
tukset yksinomaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella.

CFCMCEE nosti kumoamiskanteen ndistd paatoksistd ensimmaiisen oikeusasteen
tuomioistuimessa.

Valituksenalainen tuomio

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 46 koh-
dassa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta huomioon ottaen kyseisten
merkkien merkityssisillostd, ettd ndimé merkit koostuvat termeistd, joilla on erikseen
tietty merkitys englantia puhuvalle tai englannin kielen alkeet osaavalle keskivertoku-
luttajalle. Ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin lisési mainitun tuomion 47 koh-
dassa, ettd “yhdistelmit ‘p@yweb’ ja ’payweb; jotka voivat tarkoittaa maksullista
sahkoista tai tietoteknistéd infrastruktuuria seké tdssd yhteydessé tarjottuja maksul-
lisia palveluja, eivit ole omiaan luomaan haetuista tavaramerkeisti epdtavanomaista
tai omaperdistd vaikutelmaa keskivertokuluttajan nédkokulmasta”
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Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, ettd SMHV:n valituslautakunta oli
voinut pétevin perustein katsoa, ettd englantia puhuva kohdeyleis6 ymmaértaa vilit-
tomasti kyseisten merkkien seké yksityiskohdiltaan ettd kokonaisuutena tarkoittavan
“kortteja, jotka mahdollistavat joko maksullisen pédsyn internetin kaltaiseen tieto-
tekniseen tai sdhkoiseen viestintdverkkoon tai sdhkdisen maksamisen téllaisen ver-
kon vilitykselld suoritettujen kaupallisten liiketoimien yhteydessd” (valituksenalaisen
tuomion 50 kohta).

Arvioidessaan kyseisten merkkien erottamiskykyd ensimmadisen oikeusasteen tuo-
mioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 53 kohdassa, ettid "Nizzan sopimuksessa
tarkoitettuihin luokkiin 9, 36 ja 38 kuuluvat tavarat ja palvelut ovat hyvin erilaisia ja
kuuluvat erilaisiin tuote- ja palveluryhmiin”

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin esitti tdmén jélkeen valituksenalaisen tuo-
mion 54 ja 55 kohdassa, ettd kun sama hylkdysperuste koskee tavaroiden tai palvelu-
jen luokkaa tai ryhméé, on mahdollista antaa ainoastaan yhteiset perustelut kaikkien
kyseessd olevien tavaroiden tai palvelujen osalta, mutta ettd SMHV:n mahdollisuus
antaa téllaiset yhteiset perustelut ei saa kuitenkaan tehdi tyhjéksi EY 253 artiklan ja
asetuksen N:o 40/94 73 artiklan ensimmadisen virkkeen mukaista perusteluvelvolli-
suutta. Néin ollen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan on tutkit-
tava, onko ndiden tavaroiden tai palvelujen vélilla “riittavén suora ja konkreettinen
yhteys, jotta ne muodostavat kyseisten tavaroiden tai palvelujen riittdvén yhtendisen
ryhmén’, jotta SMHV voi kéyttaa tallaisia yhteisid perusteluja. Se katsoi lopuksi, ettd
yksinomaan se seikka, etté kyseiset tavarat tai palvelut kuuluvat Nizzan sopimukseen
pohjautuvan luokituksen samaan luokkaan, ei ole riittéva, koska mainittuun luokkaan
kuuluu usein keskendén hyvin erilaisia tavaroita tai palveluja, joiden vilill4 ei véltta-
mitté ole riittdvédn suoraa ja konkreettista yhteytta.

Mainitun sopimuksen luokkaan 9 kuuluvien tavaroiden osalta ensimmiisen oikeus-
asteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 59 kohdassa, ettd muistikor-
tit tai mikrosirukortit, magneettiset kortit, magneettiset tai mikrosirulla varustetut
henkilokortit, magneettiset tai mikrosirulla varustetut luotto- tai maksukortit ja
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televisiolaitteiden ennakkomaksumekanismit ovat yhtendinen tuoteryhméd “saman-
kaltaisten tai jopa identtisten ominaisuuksiensa ja tehtéviensd vuoksi”

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin hylkdsi valituksenalaisen tuomion 61
ja 62 kohdassa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen liit-
tyvin kanneperusteen kaikkien tdimén maériyksen edellisessd kohdassa mainittujen
tavaroiden osalta, mutta hyviksyi sen mainitun tuomion 64 ja 65 kohdassa magneet-
tisten tietovilineiden osalta.

Ensimmidisen oikeusasteen tuomioistuin hyvéksyi riidanalaiset padtokset Nizzan
sopimuksen mukaiseen luokkaan 36 kuuluvien luottokorttipalvelujen ja maksukortti-
palvelujen osalta ja katsoi, ettd ne ovat yhtendisid, koska ne liittyvit erityisesti toimen-
piteisiin, jotka toteutetaan etdtoimintoina internetiin ja yleisemmin tietoverkkoon
liitetyn maksukortin kdyttoon antamisen avulla. Néin ollen se myonsi, ettd ndma
palvelut olivat voineet olla yhteisten perustelujen kohteena, ja katsoi, ettd SMHV:n
valituslautakunta saattoi perustellusti katsoa, ettd kyseisten merkkien tehtdvd on
kyseisten palvelujen kaupallinen esittely, ja padtelld, ettd ndiltd merkeiltd puuttuu erot-
tamiskyky viimeksi mainittuihin ndhden (valituksenalaisen tuomion 75-78 kohta).

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin totesi tdmén jilkeen valituksenalaisen tuo-
mion 80 kohdassa muiden mainittuun luokkaan 36 kuuluvien palvelujen osalta, ettd
niiden vélilld on "tiettyd sukulaisuutta’, koska niilldi on sama tarkoitus, nimittdin
kaupallisten liiketoimien toteuttaminen kiinteist6-, vakuutus-, pankki-, rahoitus- ja
tietotekniikka-alalla, mukaan lukien maksaminen kortilla ja tarvittaessa sdhkdisesti.
Niin ollen ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, etti oli mahdollista katsoa
niiden kuuluvan yhteniiseen palvelujen ryhméén ja antaa yhteiset perustelut.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 81 koh-
dassa, ettd kyseiset merkit eivit ole erottamiskykyisid mainittujen palvelujen osalta,
koska ne merkitsevit "mahdollisuutta suorittaa kortin avulla maksuja etdtoimintoina
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tai sdhkoisesti kiinteistd-, vakuutus-, pankki-, rahoitus- ja tietotekniikka-alaan kuulu-
vien kaupallisten liiketoimien yhteydess&”

Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 38 kuuluvien palvelujen osalta ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 84 kohdassa, etté tele-
viestintd, viestintd tietokonepéitteilld, uutissahkeiden ldhetys, uutissihkeiden siirto,
televiestintdalan tiedot, sihkdinen sanomaliikenne, sanomien lahettdminen, tieto-
koneavusteinen viestien ja kuvien ldhettdminen, satelliittilihetykset, tietojen siirto
internet-, intranet- ja ekstranetverkon kautta, vuorovaikutteiset tietotekniset tiedon-
siirtopalvelut, tietokannasta perdisin olevien tietojen siirto, kansainviliset tiedonsiir-
topalvelut verkkoon liitettyjen tietojarjestelmien valilla ja tietojen siirto verkossa ovat
yhtendisi, koska niille on yhteisté internetin tai muiden viestintaverkkojen vilityksella
tapahtuva tiedonsiirtotoiminta. Se totesi timin jalkeen, ettd kyseiset merkit kuvailevat
ndiden palvelujen laatua, nimittdin sité, ettd internetiin tai muihin viestintéverkkoihin
voidaan pddstd kortin avulla ja suorittaa sielld tiedonsiirtotoimenpiteitd ja muuta verk-
koasiointia, kuten ostoksia etdtoimintoina magneettikortin tai sirun avulla.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 12 koh-
dassa, etté riidanalaiset padatokset perustuvat yksinomaan asetuksen N:0 40/94 7 artik-
lan 1 kohdan b alakohtaan, minké jalkeen se totesi tuomion 93 kohdassa, ettd mainitun
asetuksen 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan soveltaminen ei ole vireilla olevan riidan
kohteena.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin yhtdaltd kumosi osittain riidanalaiset péa-
tokset siltd osin kuin niissa evittiin kyseisten merkkien rekisterdinti yhteison tavara-
merkeiksi seuraavia tavaroita ja palveluja varten:

— valokuvaus-, elokuva-, merkinanto- ja tarkastus- (valvonta-) laitteet ja -kojeet,
ddnen tai kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; aénilevyt, sdhkoiset
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kalenterit, myyntiautomaatit, videonauhat, seteli-, lippu- ja tilioteautomaatit,
kamerat (elokuvalaitteet), videokamerat, videokasetit, CD-ROM-levyt,
viivakoodinlukijat, CD-levyt (ddni, kuva), optiset CD-levyt, vddrdn rahan
paljastimet, disketit, magneettiset tietovilineet, optiset tietovilineet, videondytot,
tietojenkasittelylaitteet, sisépuhelinlaitteet, kiyttoliittymat (tietotekniset), lukijat
(tietotekniset), ohjelmistot (tallennetut ohjelmat), monitorit (tietokoneohjelmat),
tietokoneet, tietokoneiden oheislaitteet, tallennetut tietokoneohjelmat,
tallennetut  kayttojirjestelmiohjelmat (tietokoneille), radiopuhelinasemat,
vastaanottimet (44ni, kuva), puhelinlaitteet, televisiolaitteet, ajantallennuslaitteet,
lahettimet (televiestintd) ja keskusyksikot (prosessorit), jotka kuuluvat Nizzan
sopimuksen mukaiseen luokkaan 9

— tietotoimistot (uutiset) erityisesti pankkialalla, radioviestinta, puhelinviestinta,
uutissdhkeiden lahetys, uutissahkeiden siirto, televisio-ohjelmien lahettiminen,
radioldhetykset, televisiolahetykset, televiestintalaitteiden vuokraus,
sanomansiirtolaitteiden vuokraus, puhelinten vuokraus, matkapuhelinliikenne ja
puhelinpalvelut, jotka kuuluvat Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 38.

Toisaalta ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin hylkidsi kanteet siltd osin kuin ne
koskivat kyseisten merkkien rekister6imista yhteison tavaramerkeiksi seuraavia tava-
roita ja palveluja varten:

— muistikortit tai mikrosirukortit, magneettiset kortit, magneettiset tai mikrosirulla
varustetut henkilokortit, magneettiset tai mikrosirulla varustetut luotto- tai
maksukortit ja televisiolaitteiden ennakkomaksumekanismit, jotka kuuluvat
Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 9
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luottokorttipalvelut ja maksukorttipalvelut, jotka kuuluvat Nizzan sopimuksen
mukaiseen luokkaan 36

kiinteistoasiat, tapaturmavakuutukset, factoring, pankkiasiat, rahatalousasiat,
raha-asiat, luottolaitokset, saatavien perintdtoimistot, rahoitusanalyysit,
vakuutukset, leasing, kiinteistdjen arviointi, arvopapereiden liikkeeseenlasku,
huoltorahastot, padomien kokoaminen, sijoittaminen ja investoiminen, vakuudet
(takaukset), valuutanvaihto, sekkien varmentaminen, matkasekkien myontéminen,
rahoituskonsultointi, vakuutusten vilitys, kiinteistonvalitys, porssivalitystoiminta,
luotot, arvopapereiden talletus, kassakaappitalletukset, talletustoiminta, arviot
ja asiantuntijapalvelut (vakuutukset, pankit, kiinteistot), varainhoitopalvelut,
rahoituspalvelut, rahoitustiedot (vakuutukset, pankit, kiinteistot), sijoituspalvelut
javarojensijoittaminen, varojensihkdinensiirto,omaisuudenhoito,rahoitustiedot,
vuokrien perint4, sairausvakuutukset, merivakuutukset, lainaus vakuutta vastaan,
rahoitustoiminta, rahataloustoimet, rahoitussponsorointi,antolainaus (rahavarat),
rahoitustoimet, henkivakuutukset, arvopaperitilien hoito, rahoitustietopalvelut
verkossa, vuorovaikutteiset tietotekniset rahoitustietopalvelut, lukuun ottamatta
kaikkien tavaramerkkihakemuksissa tarkoitettujen palvelujen osalta palveluja,
jotka koskevat suorakorvausjirjestelmédn kuuluvaa terveydenhoitoa ja
terveysteknologioita, jotka kuuluvat Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan
36, sikili kuin ndiden palvelujen toimittaminen edellyttdd tai koskee kortin
kéyttamista

televiestintd, tietotoimistot (uutiset) erityisesti pankkialalla, radioviestints,
puhelinviestinti, televisio-ohjelmien levitys, radioldahetykset, televisioldhetykset,
televiestintilaitteiden vuokraus, sanomansiirtolaitteiden vuokraus, puhelinten
vuokraus, matkapuhelinliikenne, puhelinpalvelut, tietojensiirtointernet-, intranet-
ja ekstranetverkon kautta, vuorovaikutteiset tietotekniset tiedonsiirtopalvelut,
tietokannasta perdisin olevien tietojen siirto, kansainviliset tiedonsiirtopalvelut
verkkoon liitettyjen tietojdrjestelmien valilld, tietojen siirto verkossa, lukuun
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ottamatta kaikkien tavaramerkkihakemuksissa tarkoitettujen palvelujen osalta
palveluja, jotka koskevat suorakorvausjirjestelmddn kuuluvaa terveydenhoitoa
ja terveysteknologioita, jotka kuuluvat Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan
38, sikili kuin ndiden palvelujen toimittaminen edellyttdd tai koskee kortin
kayttamista.

Asianosaisten vaatimukset

CFCMCEE vaatii, ettd unionin tuomioistuin kumoaa osittain valituksenalaisen tuo-
mion ja velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

SMHYV vaatii, ettd unionin tuomioistuin jattdé valituksen tutkimatta tai ainakin hylkaa
sen perusteettomana ja velvoittaa CFCMCEE:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Valitus

Tyojéarjestyksen 119 artiklassa méadrétddn, ettd jos valituksen tutkittavaksi ottamisen
edellytykset selvisti puuttuvat kokonaan tai osittain tai jos valitus on selvisti perus-
teeton kokonaan tai osittain, unionin tuomioistuin voi milloin tahansa esittelevin
tuomarin kertomuksen perusteella ja julkisasiamiestd kuultuaan hyldtd valituksen
kokonaan tai osittain perustellulla méérayksella.
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Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

CECMCEE viittad valituksensa tueksi esittdmistddn kahdesta valitusperusteesta
ensimmaisessd, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin on rikkonut asetuksen
N:o 40/94 73 artiklaa, kun se on vahvistanut riidanalaiset péitokset siltd osin kuin
niissa hylattiin kyseisten merkkien rekisterdinti seuraavia tavaroille ja palveluja var-
ten:

— magneettiset tai mikrosirulla varustetut henkilokortit, jotka kuuluvat Nizzan
sopimuksen mukaiseen luokkaan 9

— kiinteistGasiat, tapaturmavakuutukset, saatavien perintatoimistot, rahoitusanalyysit,
vakuutukset,  kiinteistdjen  arviointi, = arvopapereiden liikkeeseenlasku,
huoltorahastot, valuutanvaihto, sekkien varmentaminen, matkasekkien
myontdminen, rahoituskonsultointi, vakuutusten vilitys, kiinteistonvalitys,
porssivilitystoiminta, arvopapereiden talletus, kassakaappitalletukset, arviot ja
asiantuntijapalvelut (vakuutukset, pankit, kiinteistot), rahoitustiedot (vakuutukset,
pankit, kiinteistot), omaisuudenhoito, rahoitustiedot, vuokrien perint,
sairausvakuutukset, merivakuutukset, henkivakuutukset, rahoitustietopalvelut
verkossa ja vuorovaikutteiset tietotekniset rahoitustietopalvelut, jotka kuuluvat
mainitun sopimuksen mukaiseen luokkaan 36

— viestintd tietokonepéitteilld, uutissihkeiden siirto, uutissihkeiden ldhetys,
televiestintdalan tiedot, sdhkoinen sanomaliikenne, sanomien ldhetys,
tietokoneavusteinen viestien ja kuvien ldhettdminen ja satelliittildhetykset, jotka
kuuluvat mainitun sopimuksen mukaiseen luokkaan 38.
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CFCMCEE tdsmentda téltd osin, ettd SMHV:n valituslautakunta rajoittui arvioimaan
kyseisten merkkien erottamiskykyd kyseiset tavarat ja palvelut huomioon ottaen
yhteisesti eiké perustellut padtostdan kunkin tarkoitetun tavaran ja palvelun osalta.

Koska ndmai tavarat ja palvelut eivit muodosta yhtendistd ryhmaé, riidanalaisia péa-
toksid ja valituksenalaista tuomiota ei sen mukaan ole perusteltu riittavésti, mik4 tar-
koittaa asetuksen N:o 40/94 73 artiklan rikkomista.

CFCMCEE:n mukaan tavarat ja palvelut ovat yhteniisié vain, jos niilld on sekd sama
luonne ettd sama tarkoitus. Mikéli ndma kaksi kumulatiivista edellytystd eivit tayty,
kuten on esilld olevassa asiassa, yhteisid perusteluja ei sen mukaan voida antaa.

CECMCEE esittdd toisessa kanneperusteessaan, joka Lkoskee asetuksen
N:040/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista seuraavien tavaroiden osalta:
muistikortit tai mikrosirukortit, magneettiset kortit, magneettiset tai mikrosirulla
varustetut henkilokortit, magneettiset tai mikrosirulla varustetut luotto- tai maksu-
kortit ja televisiolaitteiden ennakkomaksumekanismit, jotka kuuluvat Nizzan sopi-
muksen mukaiseen luokkaan 9, etti ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on
johtanut kyseisten merkkien kuvailevasta luonteesta niiden erottamiskyvyn puut-
tumisen. Niin tehdessddn ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin on tulkinnut vir-
heellisesti asiassa C-304/06 P, Eurohypo vastaan SMHYV, 8.5.2008 annetun tuomion
(Kok., s. I-3297)54 kohtaa, jonka mukaan jokainen mainitun asetuksen 7 artiklan
1 kohdan b-d alakohdassa lueteltu rekisteréinnin hylkdamisperuste on itsendinen
muihin nidhden ja edellyttda erillistd tutkimista.

SMHV:n mukaan silloin, kun sama hylkédysperuste koskee tavaroiden tai palvelujen
luokkaa tai ryhmaié, kyseinen viranomainen voi antaa ainoastaan yhteiset perustelut
kaikkien kyseessé olevien tavaroiden tai palvelujen osalta. SMHYV esittéé lisédksi, ettéd
CFCMCEE sekoittaa kysymyksen rekisterdintihakemuksen kohteena olevien tavara-
merkkien kattamien tavaroiden ja palvelujen luokkien yhtenéisyydestd ja kysymyksen
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merkkien merkityssiséllostéd (ja erottamiskyvyn puuttumisesta), kun niita tutkitaan
jokaisen kyseessé olevan luokan osalta. Vain ensimmaéinen kysymys on merkityksel-
linen asetuksen N:o 40/94 73 artiklan ensimmaéisen virkkeen rikkomiseen liittyvin
kanneperusteen tutkimisen yhteydessd. Toinen kysymys on merkityksellinen vain,
kun tutkitaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen liit-
tyvédd kanneperustetta.

SMHYV katsoo lisdksi selvisti perusteettomaksi CFCMCEE:n viitteen siitd, ettéd tava-
rat ja palvelut ovat yhtendisid, miké on valttdmaton edellytys rekisterdinnin hylkaami-
sen yhteisille perusteluille, vain silloin, jos niilld on sekéd sama luonne etta tarkoitus.
CECMCEE ei nimittdin osoita, ettd luonnetta ja tarkoitusta koskevien kriteerien on
taytyttava kumulatiivisesti. Joka tapauksessa ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin
on ottanut huomioon seké kyseisten tuotteiden luonteen ettd tarkoituksen.

Lopuksi SMHYV katsoo, ettd muilta osin CFCMCEE:n valitus on jétettdva tutkimatta,
koska ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen tosiseikkoja koskeva arviointi ei
sisdlld aineellista virhetta.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Kuten tdmé tuomioistuin on jo katsonut, yhtédalté rekisteréinnin ehdottomien estei-
den tutkimisen on koskettava kaikkia niité tavaroita ja palveluja, joille tavaramerkin
rekisterdintid on haettu, ja toisaalta pédiatoksen, jolla toimivaltainen viranomainen
epéd tavaramerkin rekisterdinnin, on ldhtokohtaisesti oltava perusteltu kunkin mai-
nitun tavaran tai palvelun osalta (ks. vastaavasti asia C-239/05, BVBA Management,
Training en Consultancy, tuomio 15.2.2007, Kok., s. I-1455, 34 kohta).
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Kuitenkin tdmén viimeisen vaatimuksen osalta unionin tuomioistuin on tarkentanut,
ettd silloin, kun sama hylkaysperuste koskee tavaroiden tai palvelujen luokkaa tai ryh-
mé4, toimivaltainen viranomainen voi antaa ainoastaan yhteiset perustelut kaikkien
kyseessé olevien tavaroiden tai palvelujen osalta (em. asia BVBA Management, Trai-
ning en Consultancy, tuomion 37 kohta).

Tdma4 toimivaltaisen viranomaisen mahdollisuus ei kuitenkaan saa rajoittaa sité olen-
naista vaatimusta, ettd kaikki paatokset, joilla estetddn yhteison oikeudessa myon-
netyn oikeuden kéyttdminen, voidaan saattaa tuomioistuimen valvontaan tdmén
oikeuden tehokkaan suojaamisen varmistamiseksi, ja timén valvonnan on néin ollen
ulotuttava tdmin padtoksen perusteluiden lainmukaisuuden tutkimiseen (ks. vas-
taavasti em. asia BVBA Management, Training en Consultancy, tuomion 36 kohta
oikeuskéaytdntoviittauksineen).

Esilld olevassa asiassa valituksenalaisen tuomion 55 kohdasta ilmenee yhtéaltd, ettd
ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin on johtanut mainitusta oikeuskdytannostia
asianmukaisesti, ettd tdllainen mahdollisuus ulottuu vain tavaroihin ja palveluihin,
joiden vélilld on riittdvén suora ja konkreettinen yhteys, jotta ne muodostavat kyseis-
ten tavaroiden tai palvelujen riittdvén yhtendisen ryhmén. Toisaalta se on todennut
perustellusti, ettei pelkdstddn kyseisten tavaroiden tai palvelujen kuuluminen samaan
Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan riitd téllaisen yhtendisyyden toteamiseksi,
koska niihin luokkiin kuuluu usein keskenéén hyvin erilaisia tavaroita tai palveluja,
joiden vililld ei valttaméttd ole riittdvédn suoraa ja konkreettista yhteytta.

Sen jilkeen, kun ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuo-
mion 56 kohdassa todennut, ettd perustelujen puuttuminen on oikeusjarjestyksen
perusteisiin kuuluva seikka, se on saman tuomion 58—92 kohdassa tarkastanut, onko
valituslautakunta tutkinut ja perustellut riittavasti kyseisten merkkien erottamisky-
vyn puuttumista suhteessa tavaroihin ja palveluihin, joiden osalta mainittujen merk-
kien rekisterdinti yhteison tavaramerkeiksi evéttiin.

Télta osin ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on Nizzan sopimuksen mukaiseen
9 luokkaan kuuluvien tavaroiden, joiden osalta valituksenalaisen tuomion kumoa-
mista on vaadittu, osalta todennut valituksenalaisen tuomion 59 kohdassa, ettd ne
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muodostavat samankaltaisten tai jopa identtisten ominaisuuksiensa ja tehtéviensd
vuoksi riittdvin yhtendisen ryhmin, jotta SMHV voi esittéd yhteiset perustelut.

Samoin Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 36 kuuluvien palvelujen, joiden
osalta valituksenalaisen tuomion kumoamista on vaadittu, osalta ensimmaisen oikeus-
asteen tuomioistuin on saman tuomion 80 kohdassa todennut, ettd kaikilla nailla
palveluilla on kuitenkin yhteinen ominaisuus tai sama tarkoitus, nimittdin kaupallis-
ten liiketoimien toteuttaminen, mukaan lukien maksaminen kortilla ja tarvittaessa
sahkoisesti, silld tavoin, ettd on mahdollista katsoa niiden kuuluvan yhtendiseen pal-
velujen ryhmadén ja antaa yhteiset perustelut.

Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 38 kuuluvien palvelujen, joiden osalta vali-
tuksenalaisen tuomion kumoamista on vaadittu, osalta ensimmaisen oikeusasteen
tuomioistuin on mainitun tuomion 84 kohdassa todennut, ettid ne kuuluvat sellaisten
palvelujen yhtendiseen ryhméén, jotka liittyvét vélittomasti tietotekniikka- ja interne-
talaan, ja ettd ndiden palvelujen yhteinen ominaisuus on se, etté internetiin tai muihin
viestintéverkkoihin voidaan péasté kortin avulla ja suorittaa sielld tiedonsiirtotoimen-
piteitd ja muuta verkkoasiointia, kuten ostoksia ja maksuja etdtoimintoina.

Niin ollen on hyléttava selvisti perusteettomana CFCMCEE:n ensimmaisen kanne-
perusteen yhteydessd esittdma viite, jonka mukaan ensimmaisen oikeusasteen tuo-
mioistuin on rikkonut asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa, koska se ei ole perustellut
riittavisti toteamustaan tavaroiden ja palvelujen, joiden osalta valituksenalaisen tuo-
mion kumoamista on vaadittu, riittdvasta yhtendisyydesta.

CECMCEE:n ensimmaisen kanneperusteen yhteydessé esittima viite, jonka mukaan
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on perustanut mainitun toteamuksen vir-
heellisiin perusteisiin, on myos hyldttédva ilmeisen perusteettomana. Valituksenalai-
sen tuomion 55 kohdassa mainitusta oikeuskdyténnostd ei mitenkédédn seuraa, ettéd
merkitykselliset perusteet tavaroiden ja palvelujen yhtendisyyden maarittelemiseksi
olisivat kumulatiivisia ja ettd ne rajoittuisivat niiden luonteeseen ja tarkoitukseen.
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Kuten tdmén méirdyksen 41-43 kohdassa mainituista valituksenalaisen tuomion
kohdista ilmenee, ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on néin ollen perustellusti
ottanut huomioon mainittujen tavaroiden ja palvelujen yhtendisyytta arvioidessaan
etenkin niiden ominaisuudet, erityiset yhteiset piirteet seké tarkoituksen.

Siltd osin kuin CFCMCEE:n ensimmdisessd valitusperusteessa kyseenalaistetaan
ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen tdmén arvioinnin yhteydessé esittamit
toteamukset, on muistutettava, ettd EY 225 artiklan 1 kohdan ja Euroopan unionin
tuomioistuimen perussddnnon 58 artiklan ensimmaéisen kohdan mukaan muutosta
voidaan hakea vain oikeuskysymyksid koskevilta osin. Néin ollen ainoastaan ensim-
madisen oikeusasteen tuomioistuin on toimivaltainen madrittdmaan ratkaisun perus-
taksi asetettavan tosiseikaston ja arvioimaan sitd seké arvioimaan todistusaineistoa.
Lukuun ottamatta sitd tapausta, ettd tuomioistuimelle esitetty selvitys on otettu huo-
mioon vadristyneelld tavalla, tosiseikaston ja todistusaineiston arviointi ei ndin ollen
ole sellainen oikeuskysymys, etté se sindnsd kuuluisi unionin tuomioistuimen muu-
toksenhaun yhteydessé harjoittaman valvonnan piiriin (ks. asia C-214/05 P, Rossi v.
SMHY, tuomio 18.7.2006, Kok., s. I-7057, 26 kohta).

Kun néiden toteamusten osalta ei ole vedottu minkéddnlaiseen ensimmaiisen oikeusas-
teen tuomioistuimelle esitettyjen tosiseikkojen tai todisteiden védristelyyn, mainittu
ensimmadinen valitusperuste on jéitettdva tutkimatta siltd osin kuin se koskee nditd
toteamuksia.

Nailld perusteilla ensimmadinen valitusperuste on osittain hyldttdva perusteettomana
ja osittain jétettava tutkimatta.

Toisen valitusperusteen osalta on todettava, ettd edelld mainitussa asiassa Euro-
hypo vastaan SMHV annetun tuomion 54 kohdasta ilmenee, ettd vaikka asetuksen
N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan b—d alakohdassa lueteltujen ehdottomien rekister6in-
nin hylkdysperusteiden soveltamisalat ovat tietyiltd osin paillekkdisid, vakiintuneen
oikeuskédytdnnon mukaan kukin mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa lueteltu
rekisterdinnin hylkédysperuste on kuitenkin muista hylkdysperusteista riippumaton ja
edellyttéd erillistd tarkastelua.
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Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on aluksi valituksenalaisen tuomion
30-34 kohdassa tutkinut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
lueteltuja rekisterdinnin hylkdysperusteita ja muistuttanut oikeudellisesta perus-
tasta sekd oikeuskédytdnndssa sovelletuissa periaatteista, jotka liittyvat haetun tava-
ramerkin erottamiskyvyn arviointiin. Tamaén jilkeen se on arvioinut saman tuomion
35-51 kohdassa kohdeyleison késitystd merkeistd. Tamén arvioinnin johdosta ensim-
mdisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut, ettd valituslautakunta saattoi pétevin
perustein katsoa, etteivdat mainitut merkit kokonaisuutena tarkastellen ole epataval-
lisia tai omaperdisid, ja ettd englantia puhuva kohdeyleis6 ymmartdd véalittomasti
haettujen tavaramerkkien seka yksityiskohdiltaan ettd kokonaisuutena tarkoittavan
kortteja, jotka mahdollistavat joko maksullisen péddsyn internetin kaltaiseen tietotek-
niseen tai sdhkodiseen viestintdaverkkoon tai sahkdisen maksamisen tillaisen verkon
vilitykselld suoritettujen kaupallisten liiketoimien yhteydessé. Lopuksi ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 58-62 kohdassa tarkastellut
kyseisten merkkien erottamiskykyd suhteessa Nizzan sopimuksen mukaiseen luok-
kaan 9 kuuluviin tavaroihin, joiden osalta valituksenalaisen tuomion kumoamista on
vaadittu.

Kuten ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 61 koh-
dassa todennut, ehdottomien hylkdysperusteiden vilinen paallekkiisyys merkitsee
erityisesti sitd, ettd tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia kuvailevalta sanamerkiltd
voi tdmén vuoksi puuttua erottamiskyky naihin samoihin tavaroihin tai palveluihin
nidhden, tdimén kuitenkaan rajoittamatta muiden perusteiden soveltamista, joilla voi-
daan perustella titi erottamiskyvyn puuttumista (ks. vastaavasti em. asia Eurohypo v.
SMHYV, tuomion 54 ja 69 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).

Niin ollen ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin on perustellusti katsonut valituk-
senalaisen tuomion 60 kohdassa, ettéd kyseiset merkit ovat kuvailevia kyseisten Niz-
zan sopimuksen mukaiseen luokkaan 9 kuuluvien tavaroiden osalta silld tavoin, ettd
niiltd puuttuu erottamiskyky.

Niin ollen toinen valitusperuste on hyléttava selvésti perusteettomana.

Edelld esitetty huomioon ottaen valitus on hylattévd kokonaisuudessaan.
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Oikeudenkiyntikulut

Tyojarjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota sovelletaan saman tydjarjestyk-
sen 118 artiklan nojalla valitusmenettelyyn, asianosainen, joka hévida asian, vel-
voitetaan korvaamaan oikeudenkéyntikuut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska
SMHYV on vaatinut CFCMCEE:n velvoittamista korvaamaan oikeudenkayntikulut
ja koska CFCMCEE on hivinnyt asian, CFCMCEE on velvoitettava korvaamaan
oikeudenkéyntikulut.

N4illd perusteilla unionin tuomioistuin (viides jaosto) on méarannyt seuraavaa:

1) Valitus hyldtdaan.

2) Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE) velvoitetaan
korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Allekirjoitukset
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