GLAVERBEL v. SMHV (LASILAATAN PINTA)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

9 pdivédnd lokakuuta 2002 *

Asiassa T-36/01,

Glaverbel, kotipaikka Bryssel (Belgia), edustajanaan asianajaja S. Mébus,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asia-
miehindidn A. di Carlo ja G. Schneider,

vastaajana,

jossa kantaja on nostanut kumoamiskanteen sisimarkkinoiden harmonisointivi-
raston (tavaramerkit ja mallit) ensimmiisen valituslautakunnan 30.11.2000
tekemdéstd padtoksestd (asia R 137/2000-1),

* Oikcudenkiyntikicli: englanti,
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EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja R. M. Moura Ramos seki tuo-
marit J. Pirrung ja A. W. H. Meij,

kirjaaja: hallintovirkamies J. Palacio Gonzélez,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 19.2.2001 toimi-
tetun kanteen,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 7.5.2001 toimite-
tun vastineen,

ottaen huomioon 27.2.2002 pidetyssi suullisessa kisittelyssi esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja jitti yhteison tavaramerkistd 20 pidividni joulukuuta 1993 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se
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on muutettuna, nojalla 24.4.1998 sisimarkkinoiden harmonisointivirastoon
(tavaramerkit ja mallit) (jiljempénd virasto) yhteisdn tavaramerkkid koskevan
hakemuksen sellaisen merkin osalta, jota kuvaillaan tavaroiden pinnalla ole-
vaksi kuvioksi”.

Rekisterdintihakemuksen kohteena oleva tavaramerkki on hakemukseen liitetyn
ndytteen perusteella abstrakti kuvio, joka on tarkoitus upottaa lasitavaran pin-
taan.

Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisterdintid on haettu, kuuluvat tavaroiden
ja palvelujen kansainvilisti luokitusta tavaramerkkien rekisterdimisti varten
koskevaan, 15 paivind kesikuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena
kuin tdmd sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen
luokkiin 11, 19 ja 21, ja ne vastaavat seuraavia kuvauksia:

— Saniteettilaitteet; suihkut, suihkukaapit, suihkuseinit ja suihkukopit; jia-
kaapin hyllyt, jadkaapin lasihyllyt; kaikkien edelld mainittujen tavaroiden
osat ja tarvikkeet” (luokka 11)

— ”Ei-metalliset rakennusaineet; rakennuslasi; muotoiltu lasi; lasitukset; ei-
metalliset ikkunat ja ovet; levyt, laatat, paneelit, seinit ja lasit rakentamiseen,
kalustamiseen seki sisi- ja ulkotilojen somistamiseen; lasiseinit ja -sermit;
kaikkien edelld mainittujen tavaroiden osat ja tarvikkeet” (luokka 19)
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— ”Lasitavara; raakalasi ja lasi puolivalmisteena (paitsi rakennuslasi); muo-
toiltu lasi; raakalasista tai puolivalmistelasista tehdyt levyt ja laatat sani-
teettilaitteiden, suihkujen, suibkukaappien, suihkuseinien, suihkukoppien,
jadkaapin hyllyjen, lasitusten, sermien, viliseinien, ovien, kaapin ovien ja
huonekalujen valmistukseen; talous- tai keittiévilineet tai -astiat (ei jalo-
metalliset eikd jalometallipiillysteiset); keittién leikkuulaudat; kaikkien
edelld mainittujen tavaroiden osat ja tarvikkeet” (luokka 21).

Asian tutkijana toiminut virkamies hylkisi hakemuksen 24.1.2000 tekemallddn
pdatokselld asetuksen N:o 40/94 38 artiklan nojalla silld perusteella, ettd hake-
muksen kohteena olleelta merkiltd puuttui asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky ja ettd kantajan esittimien
todisteiden perusteella ei voida todeta, etti merkki olisi kiytossa tullut erotta-
miskykyiseksi saman asetuksen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Kantaja haki 4.2.2000 tutkijan piitokseen muutosta virastolta asetuksen
N:o 40/94 59 artiklan nojalla.

Viraston ensimmdinen valituslautakunta hylkisi valituksen 30.11.2000 teke-

mallddn paatokselld (jdljempina riidanalainen piitds), joka annettiin kantajalle
tiedoksi 20.12.2000.

Ensimmiinen valituslautakunta katsoi, ettd hakemuksen kohteena olleelta mer-
kiltd puuttui erottamiskyky, silld valistunut kuluttaja pitiisi sitd tietyntyyppisen
lasin mahdollisena toiminnallisena ulkondkéni, eikd se niin ollen sovellu osoit-
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tamaan kyseessd olevien tavaroiden kaupallista alkuperid. Kiytossi saavutetun
erottamiskyvyn osalta ensimmiinen valituslautakunta totesi, ettei tillaista kiyt-
t6d ole osoitettu olleen koko yhteisén alueella.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa valituslautakunnan padtoksen tai muuttaa siti

— velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Virasto vaatii, ettd ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkii kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
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Oikeudellinen arviointi

Kantaja esittdd kanteensa tueksi kolme kanneperustetta, jotka koskevat asetuk-
sen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistd soveltamista, siti,

ettd oikeutta tulla kuulluksi on loukattu, ja saman asetuksen 7 artiklan 3 kohdan
virheellistd soveltamista.

Kanneperuste, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kobdan
b alakohtaa on sovellettu virbeellisesti

Asianosaisten lausumat

Kantaja viittdd, ettd kaikkia tavaramerkkityyppeji on kohdeltava samalla
tavoin. Kantaja huomauttaa, etti asetuksessa todetaan nimenomaisesti, etti
tavaramerkkind voi olla tavaran muoto ja ettei kyse ole sen mdiarittimisestd,
miki on tietylld alalla tavanomaista, vaan siitid, puuttuuko hakemuksen kohteena
olevalta merkiltd erottamiskyky.

Kantaja viittda, ettd todisteet, jotka se on esittinyt siitd, ettd merkki on kiytdssi
tullut erottamiskykyiseksi, osoittavat, ettd kuluttajat kykenevit havaitsemaan

tdméntyyppisen, tavaran kaupallisen alkuperin osoittajana kiytetyn merkin ja
ovat tottuneet siihen.

Kantaja toteaa, ettd valituslautakunnan arvio, joka perustuu lasin toiminnalliseen
ulkondkoon, voi olla perusteltu ainoastaan tilanteessa, jossa tekninen prosessi
tuottaisi viistimittd hakemuksen kohteena olevan merkin, mitd kisiteltdvini
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olevassa asiassa ei ole osoitettu. Lipinikymatontd lasia voidaan saada aikaan
usealla eri tavalla ilman, ettd kiytetdéin kyseistd merkkii. Kantaja kiistid myos
sen, ettd hakemuksen kohteena olevaa merkkii olisi pidettivi padasiallisesti
kyseessd olevien tavaroiden toiminnallisena ominaisuutena.

Kantaja korostaa, ettd kisiteltidvini olevassa asiassa hakemuksen kohteena oleva
merkki ei ole ympyrin tai nelién kaltainen yksinkertainen kuvio vaan moni-
mutkainen ja mielikuvituksellinen kuvio. Kantaja viittii, ettd kuluttaja voi sel-
vdsti tunnistaa lasilaatan kaupallisen alkuperin tavaramerkkihakemuksen
kohteena olevan kuvion avulla ja erottaa timin erityisen lasityypin muiden
valmistajien lasilaatoista, joissa titd kuviota ei ole.

Kantaja huomauttaa, ettd Benelux-maiden tavaramerkkivirasto, joka tutkii
rekisterdintihakemukset ehdottomien hylkiysperusteiden perusteella, jotka ovat
kdytinndssd samat kuin viraston kiyttimit ehdotromat hylkiysperusteet,
hyviksyi merkin ja ettd virasto on rekisterdinyt muita merkkejd, jotka ovat
vihemmin monimutkaisia ja mielikuvituksellisia kuin hakemuksen kohteena
oleva merkki.

Virasto korostaa ensiksi, etti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa edellytetddn riittivda erottamiskykyd, joka voi olla seurausta
tavaran ulkonidstd, seki lisdksi sitd, ettd merkki soveltuu osoittamaan kyseessi
olevien tavaroiden kaupallisen alkuperin.

Virasto katsoo toiseksi, ettd lasilaattojen pinnalla olevalta kuviolta puuttuu
tdysin erottamiskyky, silld kuvio on yksinkertainen ja niissd tavaroissa tavan-
omainen. Toisaalta virasto toteaa, ettd erittdin monimutkainen tai koristeellinen

kuvio ei voi olla erottamiskykyinen, jos keskivertokuluttaja ei kykene siti
muistamaan.
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Kolmanneksi ja viimeiseksi virasto korostaa, ettd huomioon on otettava tavaran
luonne ja kéyttotapa. Kisiteltivini olevassa asiassa kuvio on kuluttajan kannalta
niin teknisesti kuin esteettisesti arvioiden luonteeltaan toiminnallinen. Saa-
dakseen selville tavaran kaupallisen alkuperin valistunut kuluttaja katsoisi
kuvamerkkejd tai kddntyisi myyntiedustajan puoleen. Hakemuksen kohteena
oleva merkki ei myoskidn sisilli elementteji, jotka kiinnittiisivit kuluttajan
huomion ja jotka timi muistaisi.

Yhteisjen ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Aluksi on todettava, ettd tavaran pinnalla oleva kuvio voi olla yhteison tavara-

merkki, jos sen avulla tietyn yrityksen tavarat tai palvelut voidaan erottaa muiden
yritysten tavaroista tai palveluista.

Se, ettd tietyntyyppiset merkit yleisesti ottaen voivat olla tavaramerkkini, ei
kuitenkaan merkitse sitd, ettd tillaiset merkit olisivat tietyn tavaran osalta viis-
tdmdttd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla
tavalla erottamiskykyisii.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut merkit, joilta
puuttuu erottamiskyky, eivit kykene tdyttimiin tavaramerkille asetettua
perustehtdviid eli eivit kykene yksildimiin tavaran tai palvelun alkuperdi niin,
ettd kuluttaja voi myShempii hankintoja tehdessdin hankkia lisid kyseiselld
tavaramerkilld varustettuja tavaroita tai palveluita, jos hin on pitinyt niitd
hyvind, tai valita jonkin toisen tavaran tai palvelun, jos hin ei ole tyytyviinen
niihin.
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Merkin erottamiskykya on arvioitava ensinnikin niiden tavaroiden tai palvelui-
den osalta, joita varten rekisterdintid on haettu, ja toiseksi ottaen huomioon se,
milld tavalla tavaramerkki ymmarretidn kohderyhmdssi.

Seuraavaksi on todettava, etti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa erityyppisid merkkeji ei eroteta toisistaan. Se, milld tavalla merkki
ymmadrretddn kohderyhmissd, ei kuitenkaan ole vilttimaitti sama tavaran pin-
nalla olevasta kuviosta muodostuvan merkin ja sellaisen sanamerkin tai kuva-
merkin kohdalla, joka muodostuu merkisti, joka ei liity sen kohteena olevien
tavaroiden ulkondkéon. Jos yleisd on tottunut nikemiin vilittdmisti sana-
merkkejd tai kuvamerkkeji osoituksena tavaran kaupallisesta alkuperisti, sama
ei valttimattd pade silloin, kun merkki sekoittuu sen tavaran ulkoiseen ole-
mukseen, jolle merkkii on haettu.

Lopuksi on todettava, ettd tavaran pinnalla olevilla kuvioilla voi olla uscita
tehtdvid; ne voivat olla teknisid, koristeellisia tai osoittaa tavaran kaupallisen
alkuperin. Tallin jos kohdeyleisé mieltdd merkin osoitukseksi tavaran kaupal-
lisesta alkuperisti, se, ettd tima merkki tiyttdad samanaikaisesti useita tehtivii, ei
vaikuta siihen, onko merkki erottamiskykyinen.

Kasiteltdvdnd olevassa asiassa kyseessi olevia lasitavaroita kiyttivit seki
rakennusalan ammattilaiset ettd suuri yleisé. Néin ollen kohdeyleiséni on kes-
kivertokuluttaja, joka on tavanomaisesti valistunut seki kohtuullisen tarkkaa-
vainen ja huolellinen (ks. vastaavasti asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. 1-3819, 26 kohta).

Kuvio toteutetaan tekemilld lasilaatan pintaan lukemattomia toistuvia pienid
juovia, olipa laatan pinta-ala kuinka suuri tahansa. Koska kuvio kattaa tavaran
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yhden pinnan kokonaisuudessaan, se sekoittuu itse tavaran ulkonikoon. Koko-
naisuudessaan tarkasteltuna tihin kuvioon ei sisilly mitiin erityistd elementtid,
joka kiinnittéisi kuluttajan huomion vilittémaisti osoituksena kyseisen tavaran
kaupallisesta alkuperdstd. Hakemuksen kohteena oleva merkki, joka muodostuu
lasin ulkonidstd, ilmentdd tavaran nikyvid ominaisuuksia siten, ettd sitd pide-
tddn ennen kaikkea lasin lipinikymittomyyden takaavana teknisenid menetel-
mini.

Téltd osin valituslautakunta on todennut perustellusti, ettd yhtailtd kohdeyleiso
ei ole tottunut pitdméin lasilaattojen pinnalla olevia kuvioita osoituksena tava-
ran kaupallisesta alkuperisti ja toisaalta kuviota ei voida ensi nikemailti tun-
nistaa osoitukseksi tavaran kaupallisesta alkuperistd vaan se katsotaan tavaran
toiminnalliseksi osaksi.

Lisdksi on todettava, etti hakemuksen kohteena olevan kuvion monimutkaisuus
ja mielikuvituksellisuus, joita kantaja korostaa, eivit riitd osoitukseksi siitd, etti
kyseinen kuvio olisi erottamiskykyinen. Nimi ominaisuudet niyttavit pikem-
minkin johtuvan esteettisestd tai koristeellisesta viimeistelystd kuin osoittavan
tavaroiden kaupallista alkuperdd. Sitd paitsi kuvion yleisen monimutkaisuuden ja
sen vuoksi, ettd se sijaitsee tavaran ulkopinnalla, timin kuvion yksittiisid yksi-
tyiskohtia ei voida nihdid eikid sitd voida tarkastella havaitsematta samalla
tavaran ominaispiirteitd. Kohdeyleis6 ei ndin ollen voi helposti ja vilittdmaisti
muistaa hakemuksen kohteena olevaa kuviota erottamiskykyiseni merkkina.

Kantajan suullisessa kisittelyssi esittimien tismennysten osalta, joiden mukaan
kuvio ndyttdd turkikselta, vilkehtiviltd aallolta tai digitaaliselta sormenjiljelti,
on todettava, ettd jos katsotaan, etti keskivertokuluttaja voi muistaa monimut-
kaisia merkkejd, hin muistaa ne ainoastaan sellaisten erityisten ja mieleen jddvien
seikkojen perusteella, jotka hdn mieltdd osoitukseksi tavaran kaupallisesta
alkuperistid. Keskivertokuluttaja ei ole kuitenkaan tottunut mieltimiin erotta-
miskykyiseksi merkiksi pelkkdi tavaran ulkonién aiheuttamaa vaikutelmaa.
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Lisdksi kuvion aiheuttama vaikutelma ei ole aina sama. Tdmé vaikutelma voi olla
hyvin erilainen katsomiskulmasta, valon miiristi tai lasin laadusta riippuen,
eikd sen perusteella voida tunnistaa kantajan tavaroita ja erottaa niiti tavaroista,
joilla on muu kaupallinen alkupera.

Tamidn vuoksi on todettava, ettd kuluttaja ei voi hakemuksen kohteena olevan
merkin perusteella pitdd tdtd merkkid erottamiskykyisend merkkina, kun kulut-
tajan on tehtdvi valinta kyseisid tavaroita mychemmin hankkiessaan.

Titd johtopddtostd ei muuta kantajan viite, jonka mukaan kuluttaja voi tun-
nistaa hakemuksen kohteena olevan merkin, koska sen tavaroita on markkinoitu
hyvin kauan ja koska asiantuntijat eivit voi olla tunnistamatta, etti ndin ku-
vioidut tavarat ovat perdisin kantajalta. Ensinnikin timi viite perustuu arvioon
siitd, ettd merkki on kiytossd tullut erottamiskykyiseksi, eiki siitd, ettd hake-
muksen kohteena oleva merkki olisi sellaisenaan erottamiskykyinen, ja toiseksi
asiantuntijoita eli rakennusalan tai lasiteollisuuden ammattilaisia ei voida pitii
ainoina kyseessd olevien tavaroiden kohdeyleisé6n kuuluvina henkildini.

On lisdttdvi, ettei sen perusteella, ettd ldpindkymitontd lasia voidaan saada
aikaan useilla eri teknisilli menetelmilli ja muiden mahdollisten kuvioiden
avulla, voida pidtelld, ettd kuluttaja mieltdisi hakemuksen kohteena olevan
merkin osoittavan tavaroiden kaupallisen alkuperin.

Lisdksi sen osalta, ettd on olemassa piitos, jonka mukaan merkki voidaan
rekisterdidd tavaramerkiksi Benelux-maissa, on huomautettava, etti kuten
oikeuskiytdnnostd ilmenee, tavaramerkkeji koskeva yhteisén lainsiidints
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muodostaa itsendisen jdrjestelmin, jonka soveltaminen on riippumaton kansal-
lisista jdrjestelmistd (asia T-32/00, Messe Miinchen v. SMHV (electronica),
tuomio 5.12.2000, Kok. 2000, s. I1-3829, 47 kohta). Tamin vuoksi merkin
rekister6imistd yhteis6n tavaramerkiksi on arvioitava ainoastaan merkitykselli-
sen yhteison lainsdadidnnoén perusteella. Niin ollen tietyissa jasenvaltioissa tehdyt
pédtokset, joissa sama merkki hyviksytiin tavaramerkiksi, eivit sido virastoa
eivatkd tilanteen mukaan yhteiséjen tuomioistuinta.

Kantajan sen viitteen osalta, joka nojautuu viraston aiempiin padtoksiin, joissa
mydnnetddn tavaroiden muotojen sellaisinaan voivan olla erottamiskykyisii, on
todettava, ettd valituslautakuntien padtdkset merkin rekisterdimisestd tavara-
merkkini perustuvat asetukseen N:o 40/94. Niin ollen valituslautakuntien paa-
tosten laillisuutta on arvioitava ainoastaan timin asetuksen perusteella,
sellaisena kuin yhteisdjen tuomioistuin on siti tulkinnut, eikid nditid paatoksid
edeltdneen padtoskdytinnon perusteella.

Tastd seuraa, ettd kantajan viite, joka koskee aiempia paitoksid, kuten kol-
mannen valituslautakunnan 28.10.1999 tekemii pa#tdstd R 104/1999-3, joissa
mydnnetddn muotojen sellaisinaan voivan olla erottamiskykyisid, on vaikutuk-
seton. Kantaja ei ole myoskéén esittinyt kyseessd olevan merkin kaltaisia tai sitd
vastaavia merkkejd koskevia viraston paidtoksid taikka tdllaisista paitoksistd
ilmeneviid aineellisia perusteluja.

Edelld esitetyn perusteella valituslautakunta on perustellusti katsonut, ettd
kyseessi olevalta merkiltd puuttuu erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Tdmin vuoksi kanneperuste on
hylittivi.
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Kanneperuste, jonka mukaan oikeutta tulla kuulluksi on loukattu

Asianosaisten lausumat

Kantaja huomauttaa, etti valituslautakunta on hylinnyt tutkijan analyysin siiti,
onko hakemuksen kohteena oleva merkki kiytéssd tullut erottamiskykyiseksi.
Valituslautakunta on kuitenkin kieltdytynyt katsomasta, ettd hakemuksen koh-
teena oleva merkki olisi kdytossé tullut erottamiskykyiseksi, ja se on tukeutunut
itse esittdmiinsé uusiin perusteisiin. Kantaja viittid, ettd koska valituslautakunta
on esittdnyt ndmd vastaviitteet ensimmdisen kerran riidanalaisessa pidtéksessi,
josta ne ovat tulleet kantajan tietoon, kantaja ei ole menettelyn missiin vaiheessa
voinut esittdd kantaansa niistd vastaviitteisti.

Virasto viittd4, ettd kantajan oikeuksia ei ole loukattu, koska valituslautakunta
on ainoastaan arvioinut kantajan esittimid todisteita eri tavoin kuin tutkija.
Menettelyn alusta alkaen kantajalle oli ilmoitettu, ettd hinen on toimitettava
todisteet hakemuksen kohteena olevan merkin kiytésti koko yhteison alueella.

Virasto toteaa my®és, ettd tutkija ja valituslautakunta ovat tulleet siihen johto-
padtokseen, ettd esitetyt todisteet eivit olleet riittdvid sen osoittamiseksi, ettd
merkki olisi tullut erottamiskykyiseksi. Virasto viittis, ettei se, ettd tutkija ja
valituslautakunta ovat arvioineet todisteita eri tavoin, merkitse siti, etti kantajan
hakemuksen hylkdimisen perusteita olisi muutettu.
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Virasto katsoo, ettd kantajan toimittamat todisteet olivat ymmarrettivii eiki

kantajalle ollut tarpeen myontidi miirdaikaa, jotta hin olisi voinut hankkia
lisdtodisteita.

Virasto lisdd, ettd suullinen kisittely valituslautakunnassa toteutettiin asetuksen
N:o 40/94 38 artiklan 3 kohdan ja 61 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Tdmén
asetuksen 61 artiklan 2 kohdan osalta virasto toteaa, ettd kisiteltivind olevassa
asiassa ei ollut olemassa tdssd sdinnoksessd tarkoitettuja valituslautakunnan
ilmoituksia tai muiden osapuolten tiedonantoja. Niin ollen titd sidnndstd ei

sovelleta kisiteltivdnd olevassa asiassa, jossa kyse on ainoastaan todisteiden
arvioinnista.

Yhteisojen ensimmdiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Kisiteltdvind olevassa asiassa on kiistatonta, ettd tutkija hylkisi rekisterdinti-
hakemuksen arvioituaan kantajan viitettd, jonka mukaan merkki on kiytossd
tullut erottamiskykyiseksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoite-
tulla tavalla. Taltd osin tutkija totesi, ettd kantajan esittimisti todisteista ilmeni,
ettd hakemuksen kohteena olevaa kuviota oli kiytetty koristeena ja ettd tavaroita
pidettiin kaupan sanamerkilli CHINCHILLA.

Riidanalaisessa pdatoksessd valituslautakunta totesi, ettei se hyviksy titi tutkijan
toteamusta, koska se ei perustunut todisteiden yksityiskohtaiseen arviointiin.
Tdmain jilkeen valituslautakunta totesi, ettei hakemuksen kohteena oleva merkki
ole kdytdssd tullut erottamiskykyiseksi eivitki esitetyt todisteet olleet riittivii,
jotta kantajan hakemus olisi voitu hyviksyd, koska todisteet olivat perdisin
ainoastaan kolmeen jdsenvaltioon sijoittautuneilta ammattilaisilta ja niistd
ilmeni, ettd myynti viidessd muussa jdsenvaltiossa oli vihiisti.
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Kun kantajan esittdmid viitteitd tarkastellaan kokonaisundessaan, on todettava
kantajan vdittdvin, ettd hdnen oikeuttaan tulla kuulluksi on loukattu, koska hin
ei ole voinut tutkijan eikd valituslautakunnan edessi esittid kantaansa seikoista,
joiden perusteella valituslautakunta katsoi, ettei hakemuksen kohteena oleva
merkki ole kdytossd tullut erottamiskykyiseksi.

On todettava, etti siltd osin kuin valituslautakunta totesi, ettd tutkijan arvioin-
nissa on virhe, se voi asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 1 kohdan mukaan joko
kayttdd tutkijan toimivaltaa tai palauttaa asian tutkijan kisiteltdviksi.

Tdstd seuraa, ettd jos valituslautakunta piittid olla palauttamatta asiaa tutki-
jalle, silld on sama toimivalta kuin tutkijalla ja sitd koskevat samat velvoitteet
kuin tutkijaa, erityisesti velvoite, jonka mukaan hakemus voidaan hyldtd vasta,
kun hakijalle on varattu tilaisuus esittdd huomautuksensa asetuksen N:o 40/94
38 artiklan 3 kohdan ja 73 artiklan mukaisesti.

Koska valituslautakunta paitti kisiteltdvind olevassa asiassa kiytrdd tutkijan
toimivaltaa, se ei voinut hylétd rekisterdintivaatimusta — kuten tutkijakaan ei
olisi voinut tehdd — ilman, ettd se varasi kantajalle tilaisuuden esittid huo-
mautuksensa kyseessd olevista perusteluista, jotka koskivat kyseessid olevan
tavaran vihdistd myyntid tietyissd jdsenvaltioissa ja tiltd osin toimitettujen lau-
suntojen rajoitettua maantieteellistd ulottuvuutta, silld niitid perusteluja ei ollut
esitetty kantajalle aikaisemmin.

Virasto ei voi viittdd, ettd niiden todisteiden arviointi, jotka koskevat siti, onko
merkki kdytossd tullut erottamiskykyiseksi, olisi rajoittunut pelkistidn totea-
mukseen, jonka mukaan kantaja ei ollut toimittanut todisteita koko yhteisén
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alueen osalta, vaikka sen olisi pitinyt tehdi niin. Valituslautakunta ei tutki-
muksessaan pelkistddn todennut, ettei tillaisia todisteita ollut esitetty tiettyjen
jdsenvaltioiden osalta, vaan se my®s tulkitsi muita jdsenvaltioita koskevien
todisteiden sisiltdd, mistd kantajan olisi pitinyt voida esittdd huomautuksensa.
Taltd osin riidanalaisessa paditoksessi todetaan, ettei kdyttod koskevien todis-
teiden ole vilttamattd katettava kaikkia jasenvaltioita.

Téstd seuraa, ettd koska valituslautakunta ei varannut kantajalle tilaisuutta ottaa
kantaa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan soveltamista koskeviin perus-
teluihin, jotka esitettiin ensimmiisen kerran riidanalaisessa padtoksessd, se
loukkasi kantajan oikeutta tulla kuulluksi.

Tadmén vuoksi kanneperuste, jonka mukaan oikeutta tulla kuulluksi on loukattu,
on hyviksyttivd. Niin ollen piités on kumottava ilman, ettd ensimmiisen
oikeusasteen tuomioistuimen on tutkittava kolmannen, asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 3 kohdan soveltamista koskevan kanneperusteen pitevyytta.

Oikeudenkayntikulut

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hividd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeuden-
kayntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska virasto on hivinnyt asian ja
kantaja on vaatinut oikeudenkiyntikulujensa korvaamista, virasto on velvoitet-
tava vastaamaan omista oikeudenkdyntikuluistaan sekd korvaamaan kantajan
oikeudenkayntikulut. :
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Sisamarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmai-
sen valituslautakunnan 30.11.2000 tekemid p#dtés (asia R 137/2000-1)
kumotaan.

2) Virasto vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaa-
maan kantajan oikeudenkiyntikulut,

Moura Ramos Pirrung Meij

Julistettiin Luxemburgissa 9 piivinid lokakuuta 2002.

H. Jung R. M. Moura Ramos

kirjaaja toisen jaoston puheenjohtaja
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