Asia T-19/04

Metso Paper Automation Oy
vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Yhteisén tavaramerkki — Sanamerkki PAPERLAB — Rekisterdinnin ehdoton
hylkaysperuste — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohta —
Kuvaileva merkki

Yhteisojen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (neljis jaosto)
2262005 . . . . L L L L L o .o o e s ... -2386

Tuomion tiivistelma

1. Yhteison tavaramerkki — Yhteison tavaramerkin mddritelmdi ja hankkiminen —
Ehdottomat hylkdysperusteet — Tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista
merkeistd tai werkinngistd, joita voidaan kéyttid osoittamaan tavaran ominaisuitksia —
Sanamerkki PAPERLAB

(Neuvoston asetuksen N-o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohta)
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2. Yhteison tavaramerkki — Yhteison tavaramerkin médritelmé ja hankkiminen — Merkin

rekisterditdvyyden arviointi — Vain yhteison lainsdddédnnon huomioon ottaminen —
Tavaramerkin aikaisempi rekisterdinti joissakin jiasenvaltioissa tai kolmansissa maissa —

Yhteisén viranomaisia sitomattomat pédétokset

(Neuvoston asetus N-o 40/94; neuvoston direktiivi 89/104)

Yhteisin tavaramerkki — Viraston pédtokset — Lainmukaisuus — Yhteisdjen tuomiois-
tuinten suorittama tutkinta — Arviointiperusteet

(Neuvoston asetus N:o 40/94)

Yleis6n, joka muodostuu ammattilaisista
ja kuluttajista, joilla on kokemusta pape-
rin tarkastukseen ja mittaukseen kiytet-
tavistd tietokonelaitteista ja mittauslait-
teistoista, ja joka on englanninkielinen,
niakokulmasta sanamerkkii PAPERLAB,
jonka rekisterdintid on haettu Nizzan
sopimuksen mukaisen luokituksen luok-
kaan 9 kuuluvia "tietokonelaitteita ja
mittauslaitteistoja paperin tarkastukseen
ja mittaukseen” varten, voidaan kiyttdd
yhteison tavaramerkisti annetun asetuk-
sen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdassa tarkoitetulla tavalla osoit-
tamaan tavaramerkkihakemuksen katta-
mien tavaroiden ominaisuuksia tai teh-
tavid siltd osin kuin mainitulla merkilld
kuvaillaan englanniksi yksinkertaisesti ja
suoraan tehtivid, joka tavaroilla, joita
varten rekisterdintid on haettu, odote-
taan olevan.

Tavaramerkki PAPERLAB ei nimittiin
luo kohdeyleistn keskuudessa kyseisestd
tavarasta vaikutelmaa, joka on riittéviin
kaukana sanojen paper ja lab pelkin
yhdistelmin synnyttimistd vaikutel-
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masta, koska kyseiset sanat viittaavat
itsessddn paperiin ja laboratorioon.
Lisiksi merkki paperlab voitaisiin
ymmirtid myos siten, ettd silld viitataan
yhteen kyseessd olevien tavaroiden tek-
nisistd ominaisuuksista, koska kyse on
tietokonelaitteista ja mittauslaitteis-
toista, joiden on tarkoitettu toimivan
todellisena siirrettivind laboratoriona
tavanomaisesti laboratoriossa tarjotta-
vien palvelujen tuottamiseksi paikan
padlla.

(ks. 28, 30 ja 33 kohta)

Tavaramerkkeji koskeva yhteisgjen lain-
safdidntd muodostaa itseniisen jarjestel-
min, joka koostuu sille ominaisesta
safintjen kokonaisuudesta ja sille omi-
naisista tavoitteista ja jonka soveltami-
nen on riippumaton kansallisista jérjes-
telmistd. Niin ollen tutkinnan, joka
suoritetaan harkittaessa, onko merkki
rekisterditdvissd yhteisén tavaramer-
kiksi, on perustuttava ainoastaan asian
kannalta merkitykselliseen yhteison lain-
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sdddantoon. Jasenvaltiossa tai yhteisén
ulkopuolisessa maassa tehty piités, jolla
tdmd sama merkki on hyviksytty rekis-
terditavaksi kansalliseksi tavaramerkiksi,
ei sido sisimarkkinoiden harmonisointi-
virastoa (tavaramerkit ja mallit) eiki
asiaa mahdollisesti kisittelevia yhteisé-
jen tuomioistuimia. Néin on siiti riippu-
maltta, ettd tallainen p#ités on tehty
tavaramerkeistd annetulla ensimmaiselld
direktiivilli 89/104 yhdenmukaistetun
kansallisen lainsdddinnon perusteella
tai maassa, joka kuuluu kielialueeseen,
jonka kieleen kyseinen sanamerkki poh-
jautuu.

(ks. 37 kohta)

3.

Merkin rekistergintia yhteison tavara-
merkiksi koskevat pastékset, jotka vali-
tuslautakuntien on tehtivi asetuksen
N:o 40/94 nojalla, kuuluvat sidotun
harkinnan eivitkd vapaan harkinnan
piiriin. Tdmin vuoksi sitd, veidaanko
merkki rekisterdida yhteison tavaramer-
kiksi, on arvioitava yksinomaan asiaa
koskevan yhteison lainsiddinnén
nojalla, sellaisena kuin yhteiséjen tuo-
mioistuimet ovat sitd tulkinneet, eiki
valituslautakuntien aiemman tistd poik-
keavaksi viitetyn piitoksentekokiytin-
noén pohjalta.

(ks. 39 kohta)
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