KUSTOM MUSICAL AMPLIFICATION v. SMHV (KITARAN MUOTO)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(kolmas jaosto)

7 piivina helmikuuta 2007 *

Asiassa T-317/05,

Kustom Musical Amplification, Inc., kotipaikka Cincinnati, Ohio (Yhdysvallat),
edustajinaan barrister M. Edenborough ja solicitor T. Bamford,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehendin A. Folliard-Monguiral,

vastaajana,

jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n toisen valituslautakunnan 7.6.2005
tekemistd padtoksestd (asia R 1035/2004-2), joka koskee hakemusta kitaran
muotoisen kolmiulotteisen tavaramerkin rekister6imiseksi yhteison tavaramerkiksi,

* Qikeudenkéyntikieli: englanti.
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EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Jaeger sekd tuomarit V. Tiili ja O.
Czucz,

kirjaaja: hallintovirkamies C. Kristensen,

ottaen huomioon ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 16.8.2005
toimitetun kannekirjelman,

ottaen huomioon ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 11.11.2005
jitetyn vastineen,

ottaen huomioon 10.7.2006 pidetyssa istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja teki 28.5.2003 sisdmarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja
mallit) (SMHV) yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna,
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hakemuksen, joka koskee seuraavan kitaran rungon muotoisen kolmiulotteisen
tavaramerkin rekisterdimista yhteison tavaramerkiksi:

Hakemuksen kohteena olevassa tavaramerkissié on kuvattu kantajan BC Rich
-tuotelinjaan kuuluvan BEAST-nimisen kitaramallin runko.

Rekisterointihakemuksessa todetaan seuraavaa:

"Tavaramerkissd kuvataan mielikuvituksellinen kitaran rungon muoto. Kitaran
kaula, lapa, nauhat, mikrofonit ja muut osat on piirretty katkoviivalla, eivitki ne ole
osa tavaramerkkia.”

Tavarat, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvilistad luokitusta tavaramerkkien rekisteroimisti varten koskevaan,
15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja
muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 15 ja vastaavat seuraavaa kuvausta:
“Kielisoittimet, erityisesti kitarat”.
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SMHV:n tutkija hylkési rekisterdintihakemuksen 7.9.2004 tekemaillddn paatoksella,
koska hakemuksen kohteena olevalta tavaramerkiltd puuttui erottamiskyky asetuk-
sen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla (jiljempéana
tutkijan paitos).

Kantaja valitti tutkijan paatoksesti SMHV:oon 4.11.2004.

Toinen valituslautakunta hylkési valituksen 7.6.2005 tekemdllddn paatokselld
(jaljempdna riidanalainen padtos). Valituslautakunta katsoi p#dasiallisesti, ettd
kitaroiden osalta keskivertoharrastaja on tottunut nikemidn muodoltaan erilaisia
ja liioiteltuja sdhkokitaroiden malleja ja erityisesti lukuisia terdvakérkisia kitaran
muotoja, joten hidn ei havaitse muodossa, joka ei poikkea merkittavisti muiden
sdhkokitaroiden muodosta, viittausta alkuperan, vaan pitéa kyseessi olevaa muotoa
koristeluna.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii kanteessaan, ettid ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin

— ottaa kanteen tutkittavaksi
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— kumoaa riidanalaisen paitoksen tai toissijaisesti kumoaa sen osittain niin, ettd
rekisterdintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden luettelo rajataan Nizzan
sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 15 kuuluviin “kielisoittimiin eli
sahkokitaroihin ammattimuusikoille”

— palauttaa rekisteréintihakemuksen SMHV:oon julkaisutoimenpiteiden toteut-
tamista varten

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut, mukaan lukien oikeu-
denkdyntikulut, joita kantajalle aiheutui valituslautakunnalle tehdysta valituk-
sesta ja tutkijan suorittamasta asian kasittelysta.

Istunnossa kantaja muutti toissijaista kumoamisvaatimustaan ja tismensi, ettd sen
tarkoituksena oli rajata tavaroiden luettelo “kielisoittimiin eli sdhkoékitaroihin”.
Lisdksi se luopui vaatimuksestaan, joka koski SMHV:n velvoittamista vastaamaan
tutkijan suorittamasta asian kisittelysta aiheutuneista kuluista.

SMHYV vaatii, etti ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

— jattaa tutkimatta kantajan vaatimukset siltd osin kuin niilld pyritaan siihen, a)
ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin velvoittaa SMHV:n julkaisemaan
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yhteison tavaramerkkid koskevan hakemuksen, b) ettd ensimmadisen oikeus-
asteen tuomioistuin kumoaa riidanalaisen pdiatoksen osittain uuden tavaraluet-
telon perusteella ja c) ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin velvoittaa
SMHV:n korvaamaan kulut, joita kantajalle aiheutui tutkijan suorittaman asian
kasittelyn yhteydessa

— mikdli ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, ettd kanne ulottuu
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan viitettyyn rikkomiseen, jattda tdmén
“kanneperusteen” tutkimatta

— hylka4 kanteen perusteettomana muilta osin tai, jos ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuin ottaa kaikki vaatimukset tutkittavaksi, hylkad kanteen perus-
teettomana kaikkien vaatimusten osalta

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Tutkittavaksi ottaminen

Kantaja tdsmensi istunnossa vaatimustensa kolmannen kohdan osalta, jossa pyritdén
siihen, ettd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin velvoittaa SMHV:n julkaise-
maan Yhteison tavaramerkkid koskevan hakemuksen, ettd se ei vaatinut, ettd
hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki julkaistaan vaan etti ensimmaisen
oikeusasteen tuomioistuin velvoittaa SMHV:n tarkastelemaan hakemuksen koh-
teena olevaa tavaramerkkid uudelleen ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen
tuomion valossa.

Asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaan SMHV:n on toteutettava
yhteisdjen tuomioistuimen tuomion tdytintéonpanosta johtuvat toimenpiteet.
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Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtidvani ei siis ole antaa tiltd osin
SMHV:lle maaraystd. SMHV:n on itse tehtédva padtelmat ensimmaisen oikeusasteen
tuomioistuimen tuomioiden tuomiolauselman ja perustelujen perusteella (asia
T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. SMHV (Giroform), tuomio
31.1.2001, Kok. 2001, s. 1I-433, 33 kohta; asia T-34/00, Eurocool Logistik v. SMHV
(EUROCOOL), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. 1I-683, 12 kohta; asia T-164/03,
Ampafrance v. SMHV - Johnson & Johnson {monBeBé), tuomio 21.4.2005,
Kok. 2005, s. 11-1401, 24 kohta ja asia T-202/04, Madaus v. SMHV - Optima
Healthcare (ECHINAID), tuomio 5.4.2006, Kok. 2006, s. 1I-1115, 14 kohta).

Kantajan vaatimusten kolmas kohta jatetdan siis tutkimatta.

Vaatimusten toisessa kohdassa oleva toissijainen vaatimus puolestaan tutkitaan
ainoastaan siind tapauksessa, ettd ensisijainen vaatimus hylatdan.

Asiakysymys

Kantaja esittdd yhden ainoan kanneperusteen, joka jakautuu kahteen osaan ja joka
koskee yhtadltd perustelujen puutteellisuutta ja kuulluksi tulemista koskevan
oikeuden loukkaamista ja toisaalta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b
alakohdan rikkomista.
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Asianosaisten lausumat

Kantaja moittii SMHV:a siitd, ettd tdmad viittasi tutkijan paatoksessd ja riidanalaisessa
padtoksessd useisiin internet-sivuihin mutta ei antanut tiedoksi nididen sivujen
tasmallistd sisaltoa tulosteena.

Kantaja huomauttaa téltd osin, ettd kahteen tutkijan mainitsemista internet-
sivustoista ei ollut mahdollista tutustua silloin, kun se yritti muodostaa yhteyden
kyseisille sivustoille. Se katsoo, ettd silld, ettd annetaan tiedoksi pelkit internet-
sivustoja koskevat viitetiedot, ei néyteta toteen kyseessé olevan sivuston alkuperais-
ten sivujen sisdltdd, vaan siind on kyse ainoastaan tutkijan todistuksesta kyseisen
sivuston sisdllosta.

Niitd viittd internet-sivustoa, joihin kantajan oli mahdollista tutustua, koskevien
viitetietojen osalta kantaja katsoo, ettei ole lainkaan varmaa, etté kyseisten sivustojen
sivujen siséltd on sama kuin niiden sivujen sisilto, joihin tutkija perusti padtelmanss,
koska internet-sivuja péivitetddn sddnnollisesti.

Kantaja vaittad, ettd selitykselld, jonka valituslautakunta antoi sen osalta, ettéd
mainituille internet-sivuille ei ollut mahdollista muodostaa yhteytté ja ettd niiden
sisdlté oli mahdollisesti muuttunut, eli silld, ettd "tutkija viittasi selvisti internet-
sivustoihin, jotka eivit ole tilapdisluonteisia vaan jotka kuuluvat laajalti tunnetuille
kitaranvalmistajille”, ei poisteta epavarmuutta, joka liittyy siihen, mita tietoja oli
saatavilla silloin, kun tutkija tutustui internet-sivustoihin, koska on oletettava, etti
internet-sivua muokataan ajoittain siitd riippumatta, millainen maine kyseisté sivua
yllapitavilld yhtiolld on.

Kantaja katsoo, ettei ole hyviksyttavid, ettd valituslautakunta viittaa asiakirjoihin,
joista kantaja ei ole voinut lausua ja joita ei ole esitetty eikd siis hyvéksytty
menettelyyn, ja perustaa ratkaisunsa kyseisiin asiakirjoihin.
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SMHV katsoo kantajan siitd viitteestd, jonka mukaan kantajan oikeutta tulla
kuulluksi loukattiin, ettid vaikka niin olisi, tallainen loukkaaminen ei voisi olla
perusteena riidanalaisen paitoksen kumoamiselle, jos kyseinen p#itos oli tosiasiassa
asianmukainen (asia C-447/02 P, KWS Saat v. SMHYV, tuomio 21.10.2004, Kok. 2004,
s. 1-10107, 60 kohta ja asia T-242/02, Sunrider v. SMHV (TOP), tuomio 13.7.2005,
Kok. 2005, s. 11-2793, 65 kohta).

SMHV huomauttaa lisdksi, ettd koska kantaja on kyseessid olevan alan ammatti-
lainen, kitaran muotojen, joihin valituslautakunta viittasi, piti olla sille tuttuja.
Lisdksi on laajalti tunnettua, ettd kitaroiden muotoja, “terdvakirkiset kitarat”
mukaan lukien, on olemassa lukuisia erilaisia, ja tdstd voidaan saada tieto yleisesti
saatavilla olevista lahteistd (asia T-185/02, Ruiz-Picasso ym. v. SMHV -
DaimlerChrysler (PICARO), tuomio 22.6.2004, Kok. 2004, s. 1I-1739, 29 kohta).
Silla, ettd valituslautakunta viittasi kitaroiden muotojen moninaisuuteen, ei téiten
loukattu kantajan puolustautumisoikeuksia.

Lisdksi asiakirjatodisteilla, jotka kantaja toimitti 13.8.2004 piivityssd kirjeessdén,
voitiin tukea valituslautakunnan péitelmad, jonka mukaan hakemuksen kohteena
oleva merkki on yksi lukuisista markkinoilla olevista “terdvikarkisistd” kitaroiden
muodoista.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Aluksi on muistutettava, ettd asetuksen N:o 40/94 73 artiklan toisen virkkeen
mukaan SMHV:n péitokset voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin
osapuolet ovat voineet ottaa kantaa.
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Tamin sddannoksen mukaisesti SMHV:n valituslautakunta voi perustaa paitoksensa
vain tosiseikkoihin tai oikeudellisiin seikkoihin, joista osapuolet ovat voineet esittda
huomautuksensa. Vastaavasti siind tapauksessa, ettd valituslautakunta hankkii viran
puolesta tosiseikkoja koskevaa selvitystd pdatoksenséd perustaksi, sen on valttimattid
annettava ne tiedoksi osapuolille, jotta ndméd voivat esittdd huomautuksensa (edelld
21 kohdassa mainittu asia KWS Saat v. SMHV, tuomion 42 ja 43 kohta ja edelld
21 kohdassa mainittu asia TOP, tuomion 59 kohta).

Mainitulla sddannokselld vahvistetaan puolustautumisoikeuksien suojelua koskeva
yleinen periaate yhteisén tavaramerkkioikeudessa (asia T-320/03, Citicorp v. SMHV
(LIVE RICHLY), tuomio 15.9.2005, Kok. 2005, s. II-3411, 21 kohta). Tamén yhteison
oikeuden yleisen periaatteen mukaan henkiléille, joihin kohdistetaan heidan
etuihinsa huomattavasti vaikuttavia viranomaispaitoksid, on varattava tilaisuus tulla
asianmukaisesti kuulluksi (asia 17/74, Transocean Marine Paint v. komissio, tuomio
23.10.1974, Kok. 1974, s. 1063, Kok. Ep. II, s. 363, 15 kohta; edelld 12 kohdassa
mainittu asia EUROCOOL, tuomion 21 kohta ja em. asia LIVE RICHLY, tuomion
22 kohta).

Oikeus tulla kuulluksi ulottuu kaikkiin tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin,
jotka muodostavat padtosluonteisen toimen perustan, mutta ei siihen hallintoelimen
lopulliseen kantaan, jonka se aikoo omaksua (asia T-16/02, Audi v. SMHV (TDI),
tuomio 3.12.2003, Kok. 2003, s. II-5167, 75 kohta).

Esilld olevassa tapauksessa SMHV yhtdéltd antoi kantajalle tiedoksi kahdella
kirjeell, jotka oli paivitty 23.2.2004 ja 13.5.2005, internet-osoitteita, mutta se ei
toimittanut kantajalle tulosteita niiden sisallostd, ja se ilmoitti kantajalle yhteison
tavaramerkistd annetun neuvoston asetuksen N:o 40/94 tiytdntdonpanosta
13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 11
saannon 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, ettd hakemuksen kohteena olevaa muotoa
ei voitu rekister6idd (jaljempdnd ensimméinen hylkddmisperusteita koskeva
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tiedonanto ja toinen hylkdamisperusteita koskeva tiedonanto). Toisaalta valitus-
lautakunta antoi kantajalle tiedoksi 20 internet-osoitetta — joista yksi oli sama kuin
toisessa hylkaamisperusteita koskevassa tiedonannossa mainittu osoite — mutta
myoskéddn se ei toimittanut kantajalle tulosteita.

Ensimmaisessd hylkddmisperusteita koskevassa tiedonannossa tutkija katsoi, ettd
hakemuksen kohteena oleva muoto oli yleinen niiden soitinten ryhmaissé, jotka
tunnetaan yleisesti “teravikdrkising kitaroina”, joten siini ei ollut kyse viittauksesta
alkuperdan. Tutkija totesi lisiksi, ettd “pikainen tiedonhaku internetissi [oli]
osoittanut, ettd merkittivd mdadrd kitaranvalmistajia [valmisti] kitaroita, joiden
muodot olivat samankaltaisia”. Tutkija mainitsee tiltd osin kantajan internet-
sivuston ja myos kaksi internet-sivua, jotka kuuluvat toisille valmistajille. Tutkija
paittelee tistd, ettd "saadun ndyton perusteella tavaramerkiltd katsotaan puuttuvan
erottamiskyky”.

Toisessa hylkadamisperusteita koskevassa tiedonannossa tutkija toteaa, ettd "kanta-
jalle tiedoksiannetut internet-tiedonhaun tulokset ovat olleet perusteena sille, etté
SMHYV hylkaa tavaramerkin”. Tutkija viittaa tdmén jilkeen viiteen kitaranvalmista-
jien internet-osoitteeseen ja toteaa, ettd timd ndyttd “osoittaa — —, ettd asian
kannalta merkitykselliselld alalla kolmannet kéayttaviat hyvin samantapaisia muotoja
kuin hakemuksen kohteena oleva muoto”.

Tutkija muutti paatoksessddn kantaansa sen osalta, mikd tehtdvd ja merkitys oli
todisteilla, joissa oli kyse internet-osoitteista ja jotka muodostuivat hylkadmispe-
rusteita koskevissa tiedonannoissa mainitusta internet-tiedonhausta. Tutkija totesi
seuraavaa:

"Viittaukset internetiin — — eiviit voi missddn tapauksessa olla yksindén perusteena
rekisterdinnin vastustamiselle. SMHV on ottanut huomioon kaikki tapauksen

II - 439



32

33

34

TUOMIO 7.2.2007 — ASIA T-317/05

tosiseikat ja paattianyt, ettd hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisterdinti
olisi ristiriidassa [asetuksen N:o 40/94] 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa, ja se
on esittanyt syitd, joilla perustellaan tdma ratkaisu. Tietyt SMHV:n loytamit
internet-viittaukset tukevat nditd syitd, mutta kyseiset syyt eivit perustu yksinomaan
ndihin viittauksiin.”

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa kuitenkin, ettd tutkijan padtoksessi
ei mainita uutta ndyttod, joka olisi tarkastelussa tosiseikkoja koskevana perustana ja
jolla korvattaisiin internet-tiedonhaku, joka annettiin kantajalle tiedoksi mainitussa
osoitteiden muodossa.

Valituslautakunta toteaa riidanalaisen padtoksen 20 kohdassa seuraavaa:

"Télld hetkelld markkinoilla saatavilla olevien kitaroiden muotoja on kiytinnossa
rajaton madrd — —. Ensinndkin — — vaikuttaa siltd, ettd tata [teravakarkista] tyylia
esiintyy yleisesti muiden markkinoilla olevien, yleensé [terdvikirkisiksi kitaroiksi]
kutsuttujen eri sdhkokitaroiden [muodoissa] — —. Toiseksi vaikuttaa siltd, ettd heavy
metal- ja hard rock -sihkokitaroita on tavanomaisesti myynnissé huomattavan
useata eri muotoa — —, ja niiden muotoilun yksityiskohdat ovat liioiteltuja.” Tamén
jalkeen valituslautakunta antaa "muutamia esimerkkeji internet-sivustoista, joihin
tutkija viittasi” ja luettelee seitsemén internet-osoitetta.

Riidanalaisen pditoksen 21 kohdan mukaan “tutkijan mainitsemilla internet-
sivustoilla oli valikoima kitaramalleja, joissa oli nihtivilli moninainen joukko
enemmén tai vihemmén hakemuksen kohteena olevan muodon kaltaisia terdva-
kérkisia muotoiluja ja joita eri kitaranvalmistajat myyvit”. Riidanalaisessa paatok-
sessa yksiloidaan kahdeksan internet-osoitetta "ainoastaan muutamana esimerkkini
tutkijan mainitsemista internet-sivustoista”.
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Riidanalaisen péitoksen 22 kohdassa valituslautakunta toteaa lisiksi, ettd "tutkijan jo
mainitsemiin internet-sivustoihin sisiltyy useita ’teravikarkisten kitaroiden’ malleja
— —, jotka ovat hyvin samantapaisia tai jopa tdysin samanlaisia kuin hakemuksen
kohteena oleva muoto”, ja se mainitsee vield viisi internet-osoitetta.

Kantajan ensimmainen véite, joka liittyy oikeuteen tulla kuulluksi, koskee seitsemii
muiden kitaranvalmistajien internet-osoitetta, jotka toimitettiin hylkddmisperusteita
koskevissa tiedonannoissa ennen kuin riidanalainen péitds tehtiin. Kantaja moittii
tissd yhteydessi sitd, ettd sivuista, jotka sijaitsevat kyseisissd osoitteissa, ei ole
olemassa tulosteita, jotka olisivat perdisin siltd ajankohdalta, jolloin tutkija ja
valituslautakunta ottivat ne huomioon. Kantajan toisessa viitteessd, joka liittyy
oikeuteen tulla kuulluksi ja joka koskee 19:4d internet-osoitetta, jotka annettiin
kantajalle tiedoksi ensimmadisen kerran riidanalaisessa padtoksessd, se moittii seka
sitd, ettei tulosteita ole olemassa, ettd sitd, ettd valituslautakunta otti ndma internet-
osoitteet huomioon, vaikka ne olivat tosiseikkoja, joihin kantaja ei voinut ottaa
kantaa ennen riidanalaisen paatoksen tekemista.

Kantajan ensimmdisen viitteen osalta, jonka se esitti jo valituslautakunnassa
kiydyssd menettelyssd ja jonka mukaan se ei voinut tutustua useisiin tutkijan
tiedoksiantamista internet-osoitteista, koska niihin ei ollut mahdollista muodostaa
yhteyttd, sekd jonka mukaan myos siind tapauksessa, ettéd osoitteisiin oli mahdollista
muodostaa yhteys, kantajalla ei ollut varmuutta siitd, ettid se 16ytdd ne kitaroiden
muodot, joihin tutkija oli perustanut péidtoksensd, valituslautakunta toteaa
riidanalaisen paatoksen 39 kohdassa seuraavaa:

"Mikali viitataan tilapaisluonteisiin internet-sivuihin, [yhteis6n tavaramerkin]
hakijan on saatava niistd tuloste, jos hén sitd pyytdd. Esilld olevassa tapauksessa
tutkija kuitenkin viittasi selvésti internet-sivustoihin, jotka eivit ole tilapéisluonteisia
vaan jotka kuuluvat laajalti tunnetuille kitaranvalmistajille.”

II - 441



38

39

40

41

42

TUOMIO 7.2.2007 — ASIA T-317/05

On todettava, ettd istunnossa SMHV totesi, ettd kyseessd olevien internet-
osoitteiden sisdlto oli télld vilin muuttunut ja ettd tietyt internet-sivut, joihin
osoitteet viittasivat, olivat kadonneet. SMHYV totesi my®0s, ettei silld ollut tulosteita,
jotka se voisi toimittaa ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimelle.

Tastd seuraa, ettd SMHV:n riidanalaisen pédtoksen 39 kohdassa esittimilld
argumenteilla ei vastata kantajan ensimmdiseen véitteeseen, joka liittyy oikeuteen
tulla kuulluksi.

SMHV:n siitd argumentista, jonka mukaan kitaroiden muotojen, joihin tutkija ja
valituslautakunta viittasivat, piti olla kantajalle tuttuja, koska kantaja on kyseessd
olevan alan ammattilainen, on todettava, ettdi SMHV myonsi istunnossa, ettd
yhteyden muodostaminen kyseessid olevaan osoitteeseen oli ainut tapa yksiloida
kitaroiden muodot, joihin tutkija ja valituslautakunta viittasivat.

On kuitenkin selvid, ettei kyseessi olevaa muotoa voida yksiloidd talld tavalla siind
tapauksessa, ettd Lkyseessi olevaan osoitteeseen ei ole mahdollista muodostaa
yhteyttd, eiké kyseiselld tavalla suljeta pois sitd mahdollisuutta, ettd annettu osoite
liittyy mySohemmin muuhun kitaraan kuin siihen, jonka tutkija tai valituslautakunta
ottivat huomioon.

SMHY totesi istunnossa tietyista osoitteista, joihin on mahdollista muodostaa yhteys
ja jotka liittyvit useisiin kitaroiden muotoihin, ettd valituslautakunnan huomioon
ottama tdsmaillinen muoto oli mahdollista yksiloidd ainoastaan ottamalla yhteys
valituslautakunnan esittelijadn.
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Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa niin ollen kantajan ensimmaiisestd
viitteestd, joka liittyy oikeuteen tulla kuulluksi, ettd kantajan ei ollut mahdollista
yksiloidd — ennen kuin valituslautakunta teki riidanalaisen p#itoksen — valitus-
lautakunnan huomioon ottamia kitaroiden muotoja pelkistdén sen perusteella, ettd
sille annettiin tiedoksi internet-osoitteita kahdessa hylkddmisperusteita koskevassa
tiedonannossa eiki toimitettu tulosteita sivuista, joihin mainitut osoitteet viittasivat.

Kantajan toisesta viitteestd on niin ikdan todettava, ettd ennen kuin valitus-
lautakunta teki riidanalaisen péddtoksen kantaja ei voinut edes teoriassa muodostaa
yhteyttd 19 osoitteeseen, jotka annettiin sille tiedoksi ensimmaiisen kerran vasta
riidanalaisessa paatoksessa (ks. edelld 33-35 kohta).

Niin ollen on todettava, ettd kun valituslautakunta teki riidanalaisen paitéksen, se
otti huomioon tosiseikkoja, joita ei ollut annettu tiedoksi kantajalle ennen mainitun
paatoksen tekemist.

Niin tehdessdan se sovelsi virheellisesti asetuksen N:o 40/94 73 artiklan toista
virketta.

Niin ollen on tutkittava, koskeeko tima kuulluksi tulemista koskevan oikeuden
loukkaaminen tosiseikkoja, jotka muodostavat riidanalaisen paitéksen perustan.

SMHYV viittaa tiltd osin, ettd hakemuksen hylkdédmista koskeva péadtelma tehtiin
kyseessd olevasta internet-tiedonhausta erillisen analyysin perusteella. Se vaittaa
taltd osin, ettd on laajalti tunnettua, etti kitaroiden muotoja, “terdavilkirkiset kitarat”
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mukaan lukien, on olemassa lukuisia erilaisia ja ettd kantajan esittimit asiakirja-
todisteet tukevat paitelmas, jonka mukaan hakemuksen kohteena oleva merkki on
yksi lukuisista markkinoilla olevista "terdvikarkisistd” muodoista. SMHV tismensi
istunnossa, ettd riidanalaisen paitoksen 15, 24, 25 ja 29 kohta, joihin hylkidyspaitos
perustuuy, eivit ole yhteydessi tutkijan ja valituslautakunnan suorittamaan internet-
tiedonhakuun.

On todettava, etté edelld mainittuihin kohtiin sisiltyy kaksi viitetti eli ensinnékin se,
ettd kitaroiden muotoja on markkinoilla lukuisia erilaisia, minké vuoksi kuluttajat
eivit voi pitdd kitaroiden muotoa viittauksena alkuperddn. Toiseksi hakemuksen
kohteena oleva muoto ei poikkea merkittavisti markkinoilla olevien heavy metal
-kitaroiden muista muodoista, eivitkd kuluttajat voi siis pitdd sitd osoituksena
alkuperisti.

Taltd osin on todettava, etta SMHYV vaittia ainoastaan, ettd se, ettd kitaroiden
muotoja on markkinoilla lukuisia erilaisia, on laajalti tunnettua ja etti SMHV:n
mukaan se seikka, etti hakemuksen kohteena oleva muoto kuuluu teravikarkisten
kitaroiden ryhmiin, ilmenee kantajan hallinnollisessa menettelyssd esittamisti
asiakirjoista. SMHV ei sitd vastoin viitd, ettd sen hakemuksen kohteena olevan
muodon ja muiden markkinoilla olevien kitaroiden muotojen samankaltaisuutta
koskevassa viitteessé olisi kyse tillaisesta laajalti tunnetusta seikasta.

Ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo téltd osin, ettd hakemuksen
kohteena olevan muodon ja muiden olemassa olevien muotojen samankaltaisuuden
arvioiminen edellyttda vilttamattd sitd, ettd hakemuksen kohteena olevaa muotoa
verrataan kuhunkin muista erityisistd malleista, joiden viitetddn muistuttavan sité.
Niin ollen mainitun samankaltaisuuden arviointiin liittyvassd vertailussa kaytetta-
vien muiden mallien yksiléiminen on talti osin vélttdiméaton osa valituslautakunnan
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suorittamaa tarkastelua. SMHV ei kiistd sitd, ettd viittauksilla internetiin oli
hylkaamisperusteita koskevissa tiedonannoissa ja riidanalaisessa paatoksessa tehta-
viné vksiloidd muiden kitaranvalmistajien erityiset mallit, jotka tutkija ja valitus-
lautakunta ottivat huomioon.

Lisaksi tutkija totesi nimenomaisesti toisessa hylkddmisperusteita koskevassa
tiedonannossa, ettd “kantajalle tiedoksiannetut internet-tiedonhaun tulokset ovat
olleet perusteena sille, etti SMHV hylkad tavaramerkin”.

On my®&s todettava, ettd riidanalaisen pdatoksen 24, 25 ja 29 kohdassa seurataan 20—
22 kohtaa, joissa viitataan tutkijan ja valituslautakunnan huomioon ottamiin eri
malleihin, ja toistetaan 20-23 kohdassa esitetyt tosiseikkoja koskevat padtelmit,
jotka koskevat kyseessi olevilla internet-sivustoilla esitettyjen mallien tarkastelua, ja
erityisesti pdidtelmd, jonka mukaan hakemuksen kohteena oleva muoto on
samantapainen tai jopa tdysin samanlainen kuin muut markkinoilla olevat muodot.

Niin ollen ensimméisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, ettei kyseessd olevalla
internet-tiedonhaulla vahvisteta tai tiydennetd valituslautakunnan suorittamaa
analyysia, vaan se on kyseisen analyysin ldhtokohtana.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa ndin ollen, ettd riidanalaiseen
padtokseen sisdltyvd hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin hylkddmistd
koskeva padtelméd perustuu tosiseikkoihin, joita ei ole annettu kantajalle tiedoksi
ennen kuin kyseinen pdétos tehtiin. Siten silld, ettd kantajan oikeutta tulla kuulluksi
loukattiin, vaikutetaan itse riidanalaisessa paatoksessé tehtyyn padtelmédn.
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Lisidksi on muistutettava, etta asetuksen N:o 40/94 73 artiklan ensimmaisen virkkeen
mukaan SMHV:n péaitokset on perusteltava. Tamén velvollisuuden ulottuvuus on
yhtd laaja kuin EY 253 artiklassa tarkoitetun velvollisuuden (yhdistetyt asiat
T-124/02 ja T-156/02, Sunrider v. SMHV - Vitakraft-Werke Wiithrmann ja
Friesland Brands (VITATASTE ja METABALANCE 44), tuomio 28.4.2004,
Kok. 2004, s. 11-1149, 72 kohta).

Taltd osin vakiintuneen oikeuskiytinnon mukaan yksittdistapauksissa tehtyji
hallintopé#toksia koskevalla perusteluvelvollisuudella on kaksi tavoitetta, joissa on
kyse yhtadltad siitd, ettd asianosaiset saavat tiedon toteutettujen toimenpiteiden
perusteluista, jotta ne voivat puolustaa oikeuksiaan, ja toisaalta siité, ettd yhteisojen
tuomioistuin voi tutkia padtoksen laillisuuden (asia C-350/88, Delacre ym. v.
komissio, tuomio 14.2.1990, Kok. 1990, s. I-395, 15 kohta; asia T-188/98, Kuijer v.
neuvosto, tuomio 6.4.2000, Kok. 2000, s. II-1959, 36 kohta ja asia T-388/00, Institut
fir Lernsysteme v. SMHV - Educational Services (ELS), tuomio 23.10.2002,
Kok. 2002, s. 11-4301, 59 kohta). Tutkittaessa sitd, ovatko padtoksen perustelut
niiden edellytysten mukaisia, on otettava huomioon paitoksen sanamuodon liséksi
my0s asiayhteys ja kaikki asiaa koskevat oikeussddnnot (asia C-122/94, komissio v.
neuvosto, tuomio 29.2.1996, Kok. 1996, s. 1-881, 29 kohta ja edelld 56 kohdassa
mainitut yhdistetyt asiat VITATASTE ja METABALANCE 44, tuomion 73 kohta).

Esilld olevan tapauksen osalta on muistutettava, ettdi SMHV myonsi istunnossa, etti
useisiin internet-osoitteisiin, jotka annettiin kantajalle tiedoksi kahdessa hylkaamis-
perusteita koskevassa tiedonannossa ja riidanalaisessa paitoksessd, ei ole endd
mahdollista muodostaa yhteyttd, ettd niiden sisaltd on télld vilin muuttunut ja ettéd
useisiin kitaroiden malleihin viittaavien osoitteiden osalta valituslautakunnan
huomioon ottama muoto on ollut mahdollista yksiléidd vain niin, ettd valitus-
lautakunnan esittelijaltd on kysytty neuvoa. On my0s todettava, ettd ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuimen oli asiaa tutkiessaan mahdollista muodostaa yhteys
ainoastaan kahteen seitsemisti osoitteesta, jotka viittaavat muiden kitaranvalmista-
jien internet-sivustoihin ja jotka esitettiin kahdessa hylkdamisperusteita koskevassa
tiedonannossa, ja ainoastaan kahdeksaan 19 osoitteesta, jotka mainittiin ensimmai-
sen kerran riidanalaisessa paiatoksessa.
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Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa talti osin, etti siini, ettd tosiseikat,
jotka muodostavat valituslautakunnan pé#iatoksen perustan, annetaan tiedoksi
sellaisten internet-osoitteiden muodossa, joihin ei ole mahdollista muodostaa
yhteyttd siind vaiheessa, kun ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin tutkii asiaa,
tai sellaisten internet-osoitteiden muodossa, joihin on mahdollista muodostaa yhteys
mutta joiden sisdlté muuttui tai oli voinut muuttua tutkijan tai valituslautakunnan
suorittaman tutkinnan jilkeen, ei ole kyse edelld 57 kohdassa mainitussa oikeus-
kéytannossi tarkoitetuista riittavistd perusteluista, koska ensimmaéisen oikeusasteen
tuomioistuimen ei ole niiden perusteella mahdollista tarkastella riidanalaisen
péitoksen patevyytta.

Edelld esitetyn perusteella on todettava, etti riidanalaisella paitokselld rikotaan
asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa siltd osin kuin siind loukataan sekd kyseisessd
artiklassa tarkoitettua perusteluvelvollisuutta ettd siind tarkoitettua oikeutta tulla
kuulluksi ja siltd osin kuin timé loukkaaminen vaikuttaa hakemuksen kohteena
olevan tavaramerkin hylkédmistd koskevan riidanalaisen paatoksen padasialliseen
perustaan.

Kantajan ainoan kanneperusteen ensimmiinen osa on titen hyvaksyttivi, ja
riidanalainen pa&tés on kumottava, eikd kantajan muita argumentteja ole tarpeen
tarkastella.

Oikeudenlkiyntikulut

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojarjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hividi asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkaynti-
kulut, jos vastapuoli on sitéd vaatinut. Koska SMHYV on hévinnyt asian silti osin kuin
riidanalainen p&ités kumotaan ja koska kantaja on vaatinut oikeudenkiyntikulu-
jensa korvaamista, SMHV on velvoitettava korvaamaan tdmén oikeudenkéayntikulut.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kolmas
jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV)
toisen valituslautakunnan 7.6.2005 tekemi padtés (asia R 1035/2004-2)
kumotaan.

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

Jaeger Tiili Czucz

Julistettiin Luxemburgissa 7 paiviana helmikuuta 2007.

E. Coulon M. Jaeger

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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