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The Procter & Gamble Company
vastaan

Sisamarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)
(SMHYV)

Yhteisoén tavaramerkki — Saippuan muoto — Rekistersintihakemuksen muotoa
koskeva virhe — Ehdoton hylkdysperuste — Valituslautakunta tutkii asian viran
puolesta — Puolustautumisoikeuksien kunnioittaminen — Merkki, joka
muodostuu yksinomaan tuotteen luonteenomaisesta muodosta — Tavaramerkin
aiempi rekisterdinti joissain jdsenvaltioissa

Yhteistjen ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto)
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Tuomion tiivistelma

1. Yhteisén tavaramerkki — Valitusmenettely — Tutkijan piditSksesti tebty ja valitus-
lautakuntaan siirretty valitus — Valituslautakunnan toimivalta — Toimivallan rajat

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94
7 artikla ja 62 artiklan 1 kohta)
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nioittaminen

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 73 artikla)

2. Yhteison tavaramerkki — Viraston pdidtékset — Puolustautumisoikeuksien kun-

. Yhieison tavaramerkki — Yhteison tavaramerkin mddritelmd ja hankkiminen —
Ebdottomat hylkiysperusteet — Merkit, jotka muodostuvat yksinomaan tuotteen

luonteenomaisesta muodosta — Merkki, jota kéytetiin pituussuunnassa koverasta

saippuatangosia, jossa on uria — Rekisterdinnistd kieltdytymisti ei voida hyviksyéi

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94

7 artiklan 1 kobdan e alakohdan i alakohta)

Yhteison tavaramerkki — Yhteisén tavaramerkin midiritelmi ja hankkiminen —
Tavaramerkin atkaisempi rekisteréinti joissakin jasenvaltioissa — Vaikutukset

Sisimarkkinoiden =~ harmonisointivi-
raston (tavaramerkit ja mallit) valitus-
lautakuntaan tehty valitus, jolla pyri-
tidn kumoamaan tutkijan piitds olla
rekisterdimdttd tavaramerkkii ehdot-
toman hylkiysperusteen vuoksi, aset-
taa valituslautakunnan tutkijan ase-
maan sen tutkiessa  rekisterdin-
tihakemuksen hyviksyttdvyyttd. Vali-
tuslautakunnalla on siten yhteisén
tavaramerkisti annetun  asetuksen
N:o 40/94 62 artiklan 1 kohdan
perusteella toimivalta tutkia hakemus
uudelleen kaikki kyseisen asetuksen
7 artiklassa luetellut ehdottomat hyl-
kiysperusteet huomioon ottaen ilman,
ettd sen pitdisi rajoittaa tutkintaansa
tutkijan esittdmiin perusteluihin. Sitd
vastoin koska valituslautakunta on
ottanut viran puolesta myShemmin
huomiocon muotovirheen, johon tutkija
ei ollut vedonnut, valituslautakunta on
ylittinyt toimivaltansa. Jos tutkija olisi
alun perin jittdnyt hakemuksen tutki-
matta siind olleen muotovirheen
vuoksi, kantaja olisi voinut tehdi vali-
tuslautakuntaan valituksen tutkimatta
jattdmisestd tai osoittaa virastolle
vilittomasti uuden rekisterdin-
tihakemuksen. Valituslautakunta on
estdnyt kantajaa tekemdstd titd valin-
taa ja etenkin vetoamasta toiseen vaa-
timukseensa, jonka perusteella se olisi
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2.

saanut aikaisemman hakemispiivin
kuin se voisi saada sen jilkeen, kun
tutkija on tehnyt pddtsksen olla rekis-
terdimittd tavaramerkkid ehdottoman
hylkdysperusteen nojalla.

(ks. 26—27 ja 29—30 kohta)

Puolustautumisoikeuksia, joiden kun-
nioittaminen on yhteisén oikeudessa
noudatettava yleinen periaate, josta
siddetddn yhteison tavaramerkistd
annetun asetuksen N:o 40/94
73 artiklassa, jonka mukaan Sisi-
markkinoiden harmonisointiviraston
(tavaramerkit ja mallit) pdédtokset voi-
vat perustua ainoastaan sellaisiin syi-
hin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa
kantaa, loukataan viraston valitus-
lautakunnan  pdatokselld, jossa el
anneta asianomaiselle tilaisuutta esit-
tdd huomautuksia yhteisén tavara-
merkin rekisterdinnin  ehdottomista
hylkdysperusteista, jotka  valitus-
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lautakunta on ottanut huomioon viran
puolesta.

(ks. 40, 42 ja 47 kohta)

Yhteison tavaramerkistd annetun ase-
tuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
e alakohdan i alakohdan  mukaan
merkkejd, jotka muodostuvar yksin-
omaan tavaran luonteenomaisesta
muodosta, ei voida rekisteréidi. Saip-
puaa koskevan kolmiulotteisen merkin
rekisterdinnin osalta on todettava, etti
kyseisen sddnnoksen perusteella el
voida kieltdytyd rekisterdimistd merk-
kid, joka muodostuu pituussuunnassa
koverasta muodosta, jossa on uria,
jotka eivdt johdu tavaran luonteen-
omaisesta muodosta, jos markkinoilla
on toisen muotoisia saippuatankoja,
joilla ei ole nditd ominaisuuksia.

{(ks. 54—56 kohta)

4.

Kun merkille haetaan yhteisén tavara-
merkkii, kyseisen merkin rekisteréinti
tavaramerkiksi useassa jdsenvaltiossa
ei sido Sisimarkkinoiden harmoni-
sointivirastoa (tavaramerkit ja mallit).
Kun otetaan huomioon yhteison tava-
ramerkin yhtendisen luonteen periaate,
aikaisemmin jisenvaltioissa suoritetut
rekisterdinnit ovat seikka, joka voi-
daan ainoastaan ottaa huomioon
yhteison  tavaramerkkii  rekistersi-
tidessd ilman, ettd se olisi ratkaiseva.

(ks. 59 ja 61—62 kohta)
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