Asia T-173/00

KWS Saat AG
vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

(SMHYV)

Yhteison tavaramerkki — Asetus N:o 40/94 — Viri (oranssin sivy) —
Ehdoton hylkiysperuste — Erottamiskyky — Perustelut

Yhteis6jen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto)
9.10.2002 e e e e . 11-3847

Tuomion tiivistelma

1. Yhteisén tavaramerkki — Rekisterintimenettely — Tavaramerkkibakenuksen
peruuttaminen, rajoittaminen ja muuttaminen — Tavara- tai palveluluettelon rajoit-
tamista koskeva pyynté — Menettelytavat — Yhteisojen ensinumdisen oikeusasteen
tuomioistuimelle suullisesti esitetty pyynté — Pyynts, jolla ei noudateta nditi
meneitelytapoja ja joka merkitsisi riidan kobteen nmuttamista

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 44 artikla; komission asetuksen N:o 2868/95
1 artiklan 13 sdianté)

IT - 3843



TIIVISTELMA — ASIA T-173/00

2. Yhteison tavaramerkki — Yhteison tavaramerkin midritelmi ja hankkiminen —
Merkit, joista tavaramerkki voi muodostua — Virit tai viriybdistelmit — Edelly-
tys — Erottamiskyky
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kobdan b alakohta)

3. Yhteison tavaramerkki — Yhteison tavaramerkin middritebmi ja hankkiminen —
Ehdottomat  hylkiysperusteet — Tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky —
Merkit, jotka wmuodostuvat vireistd tai viriyhdistelmisti — Erottamiskyky —
Arviointiperusteet

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

4. Yhteison tavaramerkki — Yhteison tavaramerkin miiritebmi ja bankkiminen —

Ehdottomat  hylkiysperusteet — Tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky —
Oranssin vdrin sidvy HKS7

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

S. Yhteison  tavaramerkki — Menettelysidinnskset — Piditosten  perusteleminen —
Tarkoitus

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

1. Yhteistn tavaramerkisti annetun ase-
tuksen N:o 40/94 44 artiklasta ja
timin asetuksen tdytintoOnpanosta
annetun asetuksen N:o 2868/95 13
sddnnostd, jotka koskevat yhteisén
tavaramerkkii hakevan mahdollisuutta
rajoittaa  hakemuksessaan esitettyd
tavaroiden ja palveluiden luetteloa,
ilmenee, ettd luettelon rajoittamisessa
on noudatettava tiettyjd erityisii
menettelysddntdjd. Koska kantajan
ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistui-
men istunnossa suullisesti esittima
vaatimus ei ole nididen menettely- 2. Virit ja viriyhdistelmit voivat itses-

Lisdksi tdmid ei sulje pois osittaista
kanteesta luopumista.

{ks. 11—13 kohta)

sddntGjen mukainen, siti ei voida pitdd
edelld mainituissa sddnnoksissi tarkoi-
tettuna muutoshakemuksena. Jos til-
lainen vaatimus hyviksyttiisiin, timi
merkitsisi riidan kohteen muuttamista
oikeudenkdynnin kuluessa, milli lou-
kattaisiin kontradiktorista periaatetta.
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sddn olla asetuksessa N:o 40/94 tar-
koitettuja yhteisén tavaramerkkeji,
mikili niilld voidaan erottaa yrityksen
tavarat tai palvelut muiden yritysten
tavaroista tai palveluista. Se, ettd tie-
tyntyyppiset merkit vyleisesti ottaen
voivat olla tavaramerkkeinid, ei kui-
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tenkaan merkitse sitd, ettd tillaiset
merkit olisivat vilttdmittd asetuksen
N:io 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitetulla tavalla
erottamiskykyisid suhteessa tiettyyn
tavaraan tai palveluun.

(ks. 25 ja 26 kohta)

3. Vaikka asetuksen N:o 40/94 7 artiklan

1 kohdan b alakohdassa, jonka
mukaan “tavaramerkkejd, joilta puut-
tuu erottamiskyky”, ei rekisterdids, ei
tehdd eroa eri tavaramerkkityyppien
vdlilli, on kuitenkin otettava huo-
mioon se, ettd kohdeyleisd ei valtrd-
mittd ymmirrd pelkdstd viristi tai
viriyhdistelmistd koostuvaa merkkii
samalla tavalla kuin sanamerkkii tai
kuviomerkkii, joka muodostuu mer-
kistd, joka on itseniinen suhteessa silla
yksiléidyn tavaran ulkoasuun. Koh-
deyleis6 on tottunut pitimiin sana- ja
kuviomerkkeji vilittémasti merkkeina,
jotka yksiloivdt tavaran kaupallisen
alkuperin, mutta sama ei vilttimaced
koske merkkii, joka on samankaltai-
nen kuin itse tavaran ulkoasu, tai
merkkid, joka muodostuu yksinomaan
yhdestd tai useammasta viristd, jota
kidytetddn palveluja koskevassa vies-
tinnéssd.

Jos kohdeyleisé mieltid merkin tavaran
tai palvelun kaupallisen alkuperiin
ilmaukseksi, silld, ectti merkilli on
kaupallisen alkuperin ilmaisemisen
lisiksi samanaikaisesti muita tehtivia,
kuten tekninen tehtéivi tai koristetch-
tivi, el ole merkitysti merkin erotta-
miskyvyn kannalta.

(ks. 29 ja 30 kohta)

4, Yhteisdn tavaramerkistd annetun ase-

tuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdan mukaan ”tavaramerkkeji,
joilta puuttuu  erottamiskyky”, ei
rekisterdidd. Kun rekisterdintida on
haettu virikoodilla HKS7 yksilsidylle
oranssin virin sdvylle maatalous-,
puutarha- ja metsitaloustuotteita var-
ten, on katsottava, ettei tillaisella
merkilld ole erottamiskykya. Virien eli
my6s  hakemuksessa  tarkoitetun
oranssin virisdvyn ja sitd hyvin lihelld
olevien virisivyjen kiyttd niissd tava-
roissa eli erityisesti siemenissd i
nimittdin  ole harvinaista. Timain
vuoksi kohdeyleisé ei pysty hactun
merkin perusteella vilittdmasti ja var-
masti erottamaan kyseessd olevan yri-
tyksen tavaroita muiden yritysten
tavaroista, jotka on virjitty tai véri-
tetty muilla oranssin sivyilla.
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Haetulla merkilld ei ole erottamisky-
kya myoskdin silloin, kun sitd kiytet-
tdisiin siementen kisittelylaitteistoissa.
Koska oranssi on tavallinen tillaisten
tavaroiden viri, kohdeyleiso ei kykene
oranssin varin perusteella erottamaan
vilittomasti ja varmasti kyseisen yri-
tyksen laitteistoja sellaisista koneista,
jotka on wviritetty samankaltaisilla
oranssin sdvyilld ja joiden kaupallinen
alkuperid on toinen. Niin ollen koh-
deyleis6 mieltdd hakemuksessa tarkoi-
tetun virin ennemminkin pelkistdin
kyseisten tavaroiden viimeistelyyn liit-
tyviksi elementiksi.

Sitd vastoin silloin, kun rekistersintii
on  haettu  tekniselle ja  yri-
tystaloudelliselle neuvonnalle kasvin-
viljelyn alalla, erityisesti siemenvilja-
alalla, on piiteltivi, ettd kohdeyleisé
voi pelkdstidn oranssin sivysti muo-
dostuvan merkin perusteella erottaa
kyseiset palvelut sellaisista palveluista,
joiden kaupallinen alkuperi on eri, kun
kohdeyleis6 tekee valintaansa my6-
hempien hankintojen yhteydessid. Niin
on ensinnidkin siksi, etti palvelujen
osalta virid ei kiytetd palvelussa itses-
sddn, koska palvelut ovat luonteeltaan
sellaisia, ettei niissd itsessdin voida
kiytedd virejd, eikd virilld anneta pal-
veluille mitddn olennaista arvoa. Koh-
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deyleisé pystyy siis erottamaan virin
kiyttimisen pelkkéini koriste-
elementting virin kiyttimisestd palve-
lun kaupallisen alkuperiin osoittami-
seen. Toiseksi, koska ei ole osoitettu,
ettd kyseiselld virilld olisi ensisijaisesti
muita tehtdvid, kohdeyleisd voi hel-
posti ja vilittdmisti muistaa tdmin
virin kyseisten palvelujen tunnus-
merkkini.

(ks. 33, 40, 42, 44 ja 46 kohta)

Yhteis6én tavaramerkisti annetun ase-
tuksen N:o 40/94 73 artiklan ensim-
mdisessd virkkeessi on asetettu sisi-
markkinoiden harmonisointivirastolle
(tavaramerkit ja mallit) velvollisuus
perustella  pddtoksensd.  Hylkiys-
pddtosten osalta perusteluista on saa-
tava tietdd syyt rekisterdintihakemuk-
sen hylkddmiselle, ja lisiksi perustelui-
den on oltava sellaisia, etti riidan-
alainen pditos voidaan asianmukaisesti
riitauttaa.

(ks. 54 ja 55 kohta)



