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Glaverbel
vastaan
sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)
(SMHV)

Yhteison tavaramerkki — Asetus N:o 40/94 —
Tavaroiden pinnalla oleva kuvio — Ehdoton hylkiysperuste —
Erottamiskyky — Oikeus tulla kuulluksi

Yhteisdjen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio {toinen jaosto)
9.10.2002 . e 110

Tuomion tiivistelma

1. Yhteison tavaramerkki — Yhteisén tavaramerkin midritelmd ja hankhkiminen —
Merkit, joista tavaramerkki voi muodostua — Tavaran pinnalla oleva huvio —

Edellytys — Erottamiskyky
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohia)
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2. Yhteison tavaramerkki — Yhteison tavaramerkin midritelmi ja bankkiminen —
Ebdottomat  hylkdysperusteet — Tavaramerkit, joilta puuttun erottamiskyky —
Merkit, jotka muodostuvat tavaran pinnalla olevasta kuviosta — FErottamiskyky —
Arviointiperusteet

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kobdan b alakobta)

3. Yhteison tavaramerkki — Yhteison tavaramerkin midritelmi ja hankkiminen —
Ehdottomat  bylkdysperusteet — Tavaramerkit, joilta puuttun erottamiskyky —
Tavaran pinnalla oleva kuvio

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kobhdan b alakohta)

4. Yhteison tavaramerkki — Yhteisén tavaramerkin midritelmi ja bankkiminen —
Merkin rekisteréitdvyyden arviointi — Yksinomaan yhteison sddnnosten huomioon
ottaminen — Tavaramerkin aikaisempi rekisterinti tietyissd jiasenvaltioissa — Pid-
tokset, jotka eiviit sido yhteisén toimielimid

(Neunvoston aseius N:o 40/94)

S. Yhteison tavaramerkki — Viraston pditékset — Laillisuus — YhteisGjen tuomio-
istuinten suorittama tutkinta — Arviointiperusteet

(Neuvoston asetus N:o 40/94)

6. Yhteisén tavaramerkki — Muutoksenhakumenettely — Valitusmenettelyssi  tebty
pddtés — Valituslautakunnan barjoittama tutkijan toimivallan kéyttiminen — Vel-
vollisuus kunnioittaa puolustautumisoikeuksia

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 38 artiklan 3 kobta, 62 artiklan 1 kohta ja 73 artikla)

1. Tavaran pinnalla oleva kuvio voi olla 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
asetuksessa N:o 40/94 tarkoitettu tarkoitetulla tavalla erottamiskykyisii.
yhteisén tavaramerkki, jos sen avulla
tietyn yrityksen tavarat tai palvelut
voidaan erottaa muiden yritysten
tavaroista tai palveluista. Se, ettd tie-
tyntyyppiset merkit yleisesti ottaen
voivat olla tavaramerkkini, ei kuiten-
kaan merkitse sitd, ettd tillaiset merkit
olisivat tietyn tavaran osalta viisti-
mittd edelli mainitun asetuksen {(ks. 19 ja 20 kohta)
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Vaikka yhteisén tavaramerkistd anne-
tun asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan b alakohdassa, jonka
mukaan “merkkejd, joilta puuttun
erottamiskyky” ei rekisterdidi, eri-
tyyppisid merkkejd ei eroteta toisis-
taan, se, milld tavalla merkki ymmar-
retddn kohderyhmissi, ei kuitenkaan
ole vdlttdmittd sama tavaran pinnalla
olevasta kuviosta muodostuvan merkin
ja sellaisen sanamerkin tai kuvamerkin
kohdalla, joka muodostuu merkisti,
joka ei liity sen kohteena olevien tava-
roiden ulkondkéén. Jos yleisé on tot-
tunut ndkemddn vilittdmasti sana-
merkkejd tai kuvamerkkeji osoituk-
sena tavaran kaupallisesta alkuperisti,
sama ei vilttdmattd pide silloin, kun
merkki sekoittuu sen tavaran ulkoiseen
olemukseen, jolle merkkid on haettu.

Jos kohdeyleisé mieltdd merkin osoi-
tukseksi tavaran kaupallisesta alkupe-
rdstd, se, ettd tdmd merkki tiytrii
samanaikaisesti useita tehtivii, ei vai-
kuta siihen, onko merkki erottamisky-
kyinen.

{ks. 23 ja 24 kohta)

3. Yhteison tavaramerkistd annetun ase-

tuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan

b alakohdan mukaan »merkkeji, joilta
puuttuu erottamiskyky” ei rekisterdi-
di. Kun kyse on sellaisen kuvion
rekisterdintihakemuksesta, joka toteu-
tetaan tekemailld lasilaatan pintaan
lukemattomia toistuvia pienii juovia,
olipa laatan pinta-ala kuinka suuri
tahansa, sellaisten tavaroiden osalta,
jotka kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvilistd luokitusta tavaramerk-
kien rekisterdimisti varten koskevaan
Nizzan sopimukseen pohjautuvan luo-
kituksen luokkiin 11, 19 ja 21, tillai-
selta kuviolta puuttuu edelld maini-
tussa sddnnoksessi tarkoitettu erotta-
miskyky.

Kuluttaja ei voi hakemuksen kohteena
olevan merkin perusteella pitda titd
merkkii erottamiskykyiseni merkkini,
kun kuluttajan on tchtdvd valinta
kyseisid tavaroita mydhemmin hank-
kiessaan, koska se sekoittuu itse tava-
ran ulkonikoéon eikd siihen sisilly
mitddn erityistd elementtid, joka kiin-
nitedisi  kuluttajan  huomion vilitto-
mésti osoituksena kyseisen tavaran
kaupallisesta alkuperdstd, kun rtode-
taan, ettd kuvion monimutkaisuus ja
mielikuvituksellisuus niyttivit pikem-
minkin johtuvan esteettisesti tai koris-
teellisesta viimeistelystd kuin osoitta-
van tavaroiden kaupallista alkuperii ja
ettd kuvion aiheuttama vaihtuva vai-
kutelma ei ole erityinen elementt,
jonka kuluttaja voisi muistaa.

(ks. 28-—31 ja 37 kohta)
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Tavaramerkkeja  koskeva  yhteisdn
lainsdddant6 muodostaa itsendisen
jarjestelmin, jonka soveltaminen on
riippumaton kansallisista jirjestelmis-
td. Tdméin vuoksi merkin rekisterdi-
mistd yhteisdn tavaramerkiksi on ar-
vioitava ainoastaan merkityksellisen
yhteisén lainsddddnnén perusteella
siten, ettd tietyissd jisenvaltioissa teh-
dyt piditokset, joissa sama merkki
hyvaksytdin tavaramerkiksi, eivit sido
sisimarkkinoiden harmonisointiviras-
toa (tavaramerkit ja mallit) eivitki
tilanteen mukaan yhteistjen tuomiois-
tuimia.

(ks. 34 kohta)

Sisamarkkinoiden harmonisointiviras-
ton (tavaramerkit ja mallit) valituslau-
takuntien pidtokset merkin rekisterdi-
misestd  yhteisén  tavaramerkkini
perustuvat asetukseen N:o 40/94, Niin
ollen valituslautakuntien piétdsten
laillisuutta on arvioitava ainoastaan
tdmin asetuksen perusteella, sellaisena
kuin yhteistjen tuomioistuimet ovat
sitd tulkinneet, eikd niitd pddtoksid
edeltdneen piitéskiytinndn perusteel-
la.

{ks. 35 kohta)
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6.

Yhteisoén tavaramerkisti annetun ase-
tuksen N:o 40/94 62 artiklan 1 kohdan
mukaan sisimarkkinoiden harmoni-
sointiviraston (tavaramerkit ja mallit)
valituslautakunnat  voivat, jos ne
havaitsevat tutkijan arvioinnissa vir-
heen, joko kiyttdi tutkijan toimivaltaa
tai palauttaa asian tutkijan kisitelti-
vilksi.

Tésti seuraa, ettd jos valituslautakunta
péittdi olla palauttamatta asiaa tutki-
jalle, silldi on sama toimivalta kuin
tutkijalla ja sitd koskevat samat vel-
voitteet kuin tutkijaa, erityisesti vel-
voite, jonka mukaan hakemus voidaan
hylitd vasta, kun hakijalle on varattu
tilaisuus esittid huomautuksensa ase-
tuksen N:o 40/94 38 artiklan 3 kohdan
ja 73 artiklan mukaisesti.

(ks. 46 ja 47 kohta)



