TUOMIO 10.3.2011 — ASIA C-51/10 P

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmadinen jaosto)

10 péivdnd maaliskuuta 2011 *

Asiassa C-51/10 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussddnnon 56 artiklaan
perustuvasta valituksesta, joka on pantu vireille 1.2.2010,

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.0., kotipaikka Czestochowa (Puola),
edustajanaan asianajaja A. von Miithlendahl,

valittajana,

ja jossa vastapuolena on

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamiehendédn A. Folliard-Monguiral,

vastaajana ensimmaisessd oikeusasteessa,

* Oikeudenkiyntikieli: englanti.

I - 1546



AGENCJA WYDAWNICZA TECHNOPOL v. SMHV

UNIONIN TUOMIOISTUIN (ensimmainen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Tizzano seké tuomarit J.-J. Kasel,
M. Ilesic (esittelevd tuomari), M. Safjan ja M. Berger,

julkisasiamies: J. Mazdk,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies L. Hewlett,

ottaen huomioon kirjallisessa késittelyssé ja 10.11.2010 pidetyssd istunnossa esitetyn,

padtettyddn julkisasiamiestd kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

tuomion

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.0. (jiljempand Technopol) vaatii valitukses-
saan, ettd Euroopan yhteiséjen ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa
T-298/06, Agencja Wydawnicza Tehnopol vastaan SMHYV (1000), 19.11.2009 antama
tuomio (jaljempdni valituksenalainen tuomio) kumotaan; valituksenalaisessa tuomi-
ossa hyldttiin valittajan kumoamiskanne sisamarkkinoiden harmonisointiviraston
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljannen valituslautakunnan 7.8.2006 tekemasté
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paétoksestd (asia R 447/2006-4, jdljempiand riidanalainen paétos), joka koskee hake-
musta merkin “1000” rekisteréimiseksi yhteison tavaramerkiksi.

Asiaa koskevat oikeussdaannot

Yhteison tavaramerkistda 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94
(EYVL 1994, L 11, s. 1) 4 artiklassa, jonka otsikkona on ”Yhteis6n tavaramerkin muo-
dostavat merkit’, saddetain seuraavaa:

"Yhteison tavaramerkkini voi olla mikd tahansa merkki, joka voidaan esittd graa-
fisesti, erityisesti sanat, henkilonnimet mukaan lukien, kuviot, kirjaimet, numerot
taikka tavaroiden tai niiden pééllyksen muoto, jos sellaisella merkilld voidaan erottaa
yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista”

Mainitun asetuksen 7 artiklassa, jonka otsikkona on "Ehdottomat hylkédysperusteet’,
sdddetddn seuraavaa:

”1. Seuraavia merkkeji ei rekister6ida:

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;
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c) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkin-
noistd, joita voidaan elinkeinotoiminnassa kdyttdd osoittamaan tavaroiden tai
palvelujen lajia, laatua, madrés, kayttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd al-
kuperéd, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka
muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;

3. Edelléd 1 kohdan b, c ja d alakohtaa ei sovelleta, jos tavaramerkki on kaytossé tullut
erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joille rekisterdintid hae-
taan”

Asetuksen N:o 40/94 12 artiklassa, jonka otsikkona on ”Yhteison tavaramerkkiin
kohdistuvat rajoitukset’, sdddetddn seuraavaa:

"Yhteison tavaramerkki ei oikeuta haltijaa kieltdmaén toista kéyttaméstd elinkeino-
toiminnassa:

b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, madra4, kiyttotarkoitusta, arvoa tai maan-
tieteellistd alkuperdd, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritus-
ajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia
merkintoja,
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jos ndma kayttavit niitd hyvéa liiketapaa noudattaen”

Mainitun asetuksen 74 artiklassa, jonka otsikkona on "Asiasiséllon tutkiminen viran
puolesta’; sdddetddn seuraavaa:

”1. Menettelyssd virasto tutkii asiasiséllon viran puolesta; rekister6innin hylkdami-
sen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssé tutkimus rajataan seikkoihin, joi-
hin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittdmiin vaatimuksiin.

2. Virasto voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja, joihin osapuolet eivit ole vedon-
neet, tai todiste[ita], joita ei ole esitetty méérdajassa”’

Asetus N:0 40/94 on kumottu yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annetulla neuvoston
asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1), joka tuli voimaan 13.4.2009. Kun
otetaan huomioon tosiseikkojen tapahtuma-aika, kasiteltdvdan oikeusriitaan sovelle-
taan kuitenkin edelleen asetusta N:o 40/94.

Asian tausta ja riidanalainen paitos

Technopol teki 4.4.2005 SMHV:lle hakemuksen seuraavan merkin rekisterdimiseksi
yhteison tavaramerkiksi:

1000
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Tavarat, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kan-
sainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd varten koskevaan, 15.6.1957
tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, poh-
jautuvan luokituksen luokkaan 16, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: "Esitteet; aika-
kauslehdet, mukaan lukien aikakauslehdet, jotka sisaltavit sanaristikkoja ja tehtdvig;
paivalehdet”.

Tutkija hylkdsi hakemuksen 31.1.2006 tekemaillddn padtokselld asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan nojalla sillé perusteella, ettei merkki
”1000” ole erottamiskykyinen ja etté se kuvailee kyseisten tavaroiden siséltod tai mui-
ta ominaisuuksia.

Technopol teki 31.3.2006 valituksen tutkijan paatoksestd. SMHV:n neljas valituslau-
takunta vahvisti tutkijan arvioinnin 7.8.2006 tekemallaén péaatokselld.

Valituslautakunta katsoi, ettd merkkid "1 000” voitiin kayttdd osoittamaan Technopo-
lin julkaisujen siséltod ja ettéd joka tapauksessa mainittu merkki ei ole erottamiskykyi-
nen, koska kuluttaja katsoo sen mainittujen julkaisujen kehumiseksi eiké lahtoisyys-
merkinnéksi.

Valituslautakunta totesi riidanalaisen paatoksen 18 ja 19 kohdassa erityisesti seuraa-
vaa:

”18 — — Aikakauslehdet julkaisevat usein luokitteluja, jotka sisaltavit erilaisia tietoja.
—— Téllaisissa tapauksissa suositaan pyoreité lukuja niiden ilmaisuvoiman vuoksi.
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19 Lisiksi [tavaroihin], jotka hakemus kattaa, kuuluvat — — julkaisut, jotka sisaltavit
erilaisia kokoelmia — —. Téllaiset julkaisut siséltavét yleensa myos pyorein luvuin
ilmaistun méérén tietoa ——. [Merkkid '1000’] voidaan myos kiistamétta kayttaa
kuvailevasti erityisesti ‘aikakauslehdissd, jotka sisdltavit sanaristikkoja ja tehtévig,
joita varten suojaa on haettu. Kohdeyleiso katsoo kyseisessé julkaisussa olevan
[merkin '1000’] osoitukseksi siitd, ettd julkaisu sisdltdd tarkalleen 1000 arvoitusta
tai tehtédvdd. Kuten internet-haut ovat osoittaneet, markkinoilla on jo useita ta-
maénkaltaisia tavaroita — -

Menettely ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksenalainen
tuomio

Technopol nosti ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 18.10.2006
jattamalladn kannekirjelmélld kanteen, jossa se vaati riidanalaisen paitoksen kumoa-
mista.

Valittaja vetosi kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, joista ensimmiinen
koski asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista ja toinen ta-
maén asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

Technopol esitti ensimmaéisen kanneperusteen yhteydessi, ettei merkki ”1 000” ilman
muita sanoja ole kuvaileva. Se viitti, ettei kuluttaja voi muodostaa suoraa ja konkreet-
tista yhteyttd mainitun merkin ja kyseisten tavaroiden ominaisuuksien valill4.
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16 Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin hylkdsi ndma véitteet ja ndin ollen ensim-
maéisen kanneperusteen. Tahén ratkaisuun johtaneet olennaiset perustelut ovat seu-
raavat:

”21 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut merkit ja mer-

22

23

24

25

kinndt ovat sellaisia merkkeja ja merkint6jd, joita voidaan kohdeyleison nako-
kulmasta katsottuna normaalisti kayttdé rekisterdintihakemuksessa tarkoitetun
tavaran tai palvelun kuvaamiseen joko suoraan tai mainitsemalla tavaran tai pal-
velun oleellinen ominaisuus — —.

Vakiintuneen oikeuskdytinnén mukaan merkki on kuvaileva, jos sen ja kyseisten
tavaroiden tai palvelujen vililld on olemassa riittdvdn suora ja konkreettinen yh-
teys, jotta kohdeyleiso voi heti ja ilman lisdpohdintoja havaita kyseessd olevien
tavaroiden tai palvelujen tai jonkin niiden oleellisen ominaisuuden kuvailun ——.

Niin ollen merkin kuvailevuutta voidaan arvioida vain suhteessa yhtaélti siihen,
miten kohdeyleisé kasittdd merkin, ja toisaalta kyseessé oleviin tavaroihin tai pal-
veluihin ——.

Kasiteltdvissd asiassa kyseessd olevat tavarat ovat esitteitd, aikakauslehtid, mu-
kaan lukien ne, jotka siséltévit sanaristikkoja ja tehtévid, seka péivalehtid, ja ne on
suunnattu suurelle yleislle, mitd asianosaiset eivit ole riitauttaneet. ——

Nain ollen on arvioitava, katsooko tavanomaisesti valistunut sekia kohtuullisen
tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja [merkin ’1000’] ilman lisatie-
toja rekisterdintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden jonkin ominaisuuden
kuvaukseksi.
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Téltd osin on todettava kuten [riidanalaisen] paédtoksen 18 ja 19 kohdasta ilme-
nee, ettd kohdeyleison kannalta on olemassa suora ja konkreettinen yhteys mer-
kin 1000’ ja kyseisten tavaroiden tiettyjen ominaisuuksien valilld. Merkki "1 000’
nimittdin viittaa médraédn, ja kohdeyleis6 katsoo sen vilittomaésti ja ilman lisa-
pohdintoja kyseisten tavaroiden ominaisuuksien kuvaukseksi, erityisesti sivujen,
teosten, tietojen ja kokoelmaan kuuluvien tehtdvien madran kuvaukseksi tai niis-
sd mainittujen erien hierarkkiseksi luokitteluksi. Se seikka, etté rekisteroitavaksi
haettu tavaramerkki koostuu vain numeroista, ei kyseenalaista tiatd paatelmas,
silld — — kohdeyleis6 voi tunnistaa helposti puuttuvan osatekijan, koska mielleyh-
tymé numeron ja kyseisten tavaroiden nédiden ominaisuuksien vélilld on valiton.

Kuten valituslautakunta [riidanalaisen] péddtoksen 18 ja 19 kohdassa erityisesti
totesi, esitteissd ja aikakauslehdissd julkaistaan usein luokitteluja ja kokoelmia,
jolloin niiden sisallon ilmoittamisessa suositaan pyoreitd lukuja, josta valituslau-
takunta mainitsi esimerkkind muun muassa '1 000 kysymyst4 ja vastausta: Nama
tosiseikat vahvistavat keskivertokuluttajan havaitsemaa kuvailevaa yhteytta ky-
seisten tavaroiden ja [merkin '10007] vélilla.

Koska [merkin '1000’] kuvailevuus rekistergintihakemuksessa mainittujen tava-
roiden osalta on todettu, on tutkittava, koostuuko rekisteroitavaksi haettu tavara-
merkki pelkistdin kuvailevista merkeista vai sisaltadko se muita osatekijoitd, jotka
voisivat estdd sen katsomisen kuvailevaksi. — — Késiteltavassi asiassa sanamerkki
"1000’ on esitetty ilman mitdén osatekijdd, joka erottaisi sen mééran ilmoittamista
koskevasta tavanomaisesta tavasta ja joka voisi estdd sen kuvailevuuden.
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Kaikesta edelld esitetystd ilmenee, ettd sanamerkki '1 000’ kuvaa kyseisten tava-
roiden ominaisuuksia, muun muassa sivujen, teosten, tietojen ja kokoelmaan
kuuluvien tehtédvien maarad tai niiden hierarkkista luokittelua, jotka kohdeyleiso
ottaa valinnassaan huomioon ja jotka nédin ollen ovat tavaroiden olennaisia omi-
naisuuksia. ——

Tétd padtelméd ei voida horjuttaa kantajan muilla véitteilld ——. Ensiksi vdite,
jonka mukaan merkin "1000" rekisterdinti ei veisi kolmansilta oikeutta kéyttaa
mainittua numeroa kuvaamaan maérid silloin, kun tdmé kéytto ei loukkaa ta-
varamerkkioikeutta, on hylédttdvéd tehottomana. Tédssd viitteessd kantaja viittaa
asetuksen N:o 40/94 12 artiklan b alakohdan sisélto6n —— tavaramerkin rekis-
terdinnistd johtuvan yksinoikeuden rajojen osalta. Ensimmaéisen oikeusasteen
tuomioistuimen oikeuskédytdnnon mukaan asetuksen N:o 40/94 12 artiklaan ei
nimittdin voida vedota rekisterdintimenettelyssd ——. Témin artiklan soveltami-
nen edellyttid sellaisen merkin olemassaoloa, joka on rekisteroity tavaramerkiksi,
koska se joko on tullut erottamiskykyiseksi kdytosséd asetuksen N:o 40/94 7 ar-
tiklan 3 kohdan mukaisesti tai koska se siséltdd kuvailevia ja ei-kuvailevia osa-
tekijoitd, misté ei ole kyse kasiteltavéssd asiassa ——. Néin ollen ei voida katsoa,
ettd asetuksen N:o 40/94 12 artiklassa sallittaisiin rekisteréinnin ehdottomien
hylkdysperusteiden tutkintaperusteiden lieventdminen.

Toiseksi kantajan esittimén sen véitteen osalta, ettei ole tarpeen sdilyttaa [merkkia
’1000’] vapaana kolmansille, koska nelinumeroisten lukujen osalta on olemassa
10000 mahdollista yhdistelmad, on korostettava, ettd —— kyseisen tavaramerkin
rekister6innin epddminen perustuu merkin kuvailevuuteen. Kuvailevuus estdi
[merkkid '1000’] tiayttaméstd kaupallisen alkuperdn osoittamistehtdvén rekiste-
rointihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden osalta. Néin ollen muiden mah-
dollisten numeroyhdistelmien olemassaolo on merkityksetontéd rekisterdinnin
kannalta. Liséksi se seikka, ettd SMHYV on rekisterdinyt tavaramerkeiksi merkit
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IX ja XD, jotka jattavit kilpailijoiden kéyttoon pienemmén médran mahdollisia
numero- ja kirjainyhdistelmid, on merkitykseton. Valituslautakunnan péétosten

laillisuutta on arvioitava ainoastaan asetuksen N:o 40/94 nojalla eiki SMHV:n
aikaisemman paatoskaytannon perusteella — -7

Koska ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi kisiteltivanain olleessa asiassa,
ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa sdddettya hylkdysperus-
tetta oli sovellettava, se jatti tutkimatta toisen, asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 koh-
dan b alakohdan rikkomista koskevan kanneperusteen.

Asianosaisten vaatimukset

Technopol vaatii, ettd unionin tuomioistuin

— kumoaa valituksenalaisen tuomion

— palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen ja

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
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SMHYV vaatii, ettd unionin tuomioistuin

— hylkaa valituksen ja

— velvoittaa Technopolin korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Valitus

Technopol vetoaa kahteen valitusperusteeseen. Ensimmaiinen valitusperuste koskee
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista siltd osin kuin en-
simmadisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole ottanut huomioon kaikkia tdméin sddn-
noksen soveltamisen kannalta merkityksellisid arviointiperusteita. Toisessa valitus-
perusteessa valittaja moittii ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuinta siitd, ettei se
ole ottanut huomioon SMHV:n aikaisempaa kéaytantoa.

Ensimmdinen valitusperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c
alakohdan rikkomista

Asianosaisten lausumat

Valittaja esittdd ensimmadisen valitusperusteensa tueksi muun muassa, ettd unio-
nin tuomioistuimen oikeuskdytdnndsté ja erityisesti asiassa C-383/99 P, Procter &
Gamble vastaan SMHYV, 20.9.2001 annetun tuomion (Kok., s. I-6251) 37 kohdasta

I - 1557



22

23

24

TUOMIO 10.3.2011 — ASIA C-51/10 P

ilmenee, ettei asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa mainitun hyl-
kéysperusteen soveltaminen riipu pelkéstddn ensimmaéisen oikeusasteen tuomiois-
tuimen valituksenalaisen tuomion 21 kohdassa mainitsemasta "normaaliin kdytt66n”
liittyvéstd arviointiperusteesta vaan myds siitd edellytyksestd, ettd kyseinen merkki
on identtinen niiden tavanomaisten tapojen kanssa, joilla kyseisid tavaroita tai palve-
luita tai niiden ominaisuuksia kuvataan. Koska ensimmaiisen oikeusasteen tuomiois-
tuin jatti viimeksi mainitun edellytyksen huomioon ottamatta, se laajensi virheellises-
ti mainitun hylkdysperusteen soveltamisalaa.

Valituksenalaisesta tuomiosta puuttuu valittajan mukaan lisdksi toteamukset, joilla
pyrittdisiin osoittamaan, ettd merkin 1000 kaytté on "normaalia kaytt6a” niiden ta-
varoiden kuvaamiseksi, joita varten rekister6intia on haettu. Esimerkit, joihin ensim-
maéisen oikeusasteen tuomioistuin viittaa valituksenalaisen tuomion 26 ja 27 kohdas-
sa, koskevat numeroiden kéytt6d yhdessd muiden termien kanssa. Valituksenalainen
tuomio perustuu ndin ollen virheelliseen ldhtokohtaan, jonka mukaan jokaista merk-
kig, joka muodostuu numerosta, kiytetddn valttdmaétta kuvailevien tai yleisluonteis-
ten merkintojen kanssa. Néin ollen ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin perusti
arviointinsa oletuksiin.

Lisdksi valittaja vaittdd, ettd ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin jétti ottamatta
huomioon asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 12 artiklan b ala-
kohdan vilisen yhteyden. Kyseinen tuomioistuin rajoitti valituksenalaisen tuomion
32 kohdassa virheellisesti viimeksi mainitun artiklan soveltamisalan sellaisiin tapauk-
siin, joissa merkki "on rekisterdity tavaramerkiksi, koska se joko on tullut erottamis-
kykyiseksi kiytossd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti tai koska se
sisdltdd kuvailevia ja ei-kuvailevia osatekijoitd”

Lisdksi ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin ei valittajan mukaan kisitellyt oikeu-
dellisesti riittavélla tavalla véitettd, jonka mukaan valituslautakunta olisi sivuuttanut
sen, ettei merkin ”1000” siilyttdmiselle vapaana ole tarvetta. Ensimmadisen oikeus-
asteen tuomioistuin ei nimittiin mainittuun viitteeseen valituksenalaisen tuomion
33 kohdassa antamassaan vastauksessa arvioinut kysymysté asetuksen N:0 40/94 7 ar-
tiklan 1 kohdan c alakohdan taustalla olevasta yleisestéd edusta.
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SMHYV viittaa aluksi, ettei asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan so-
veltaminen vélttamattd edellytd sitd, ettd kyseinen merkki on "tavanomainen tapa”
kuvata kyseisten tavaroiden tai palvelujen jotain ominaisuutta. Riittd4, ettd mainittua
merkkid voidaan kéyttdd kuvaamaan jotain ominaisuutta.

SMHV:n mukaan merkki ”1000” saa vilittomaisti ajattelemaan kyseisen julkaisun
sisdltod, koska se viittaa sivujen tai tietojen médrddn. Lisdksi unionin tuomioistuin
ei voi tutkia uudelleen ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen suorittamaa tosi-
seikkojen arviointia, jonka mukaan yleiso katsoo, ettd merkki ”1 000” kuvaa mainitun
julkaisun sisallon laajuutta.

SMHYV muistuttaa timaén jdlkeen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakoh-
dan ja timén asetuksen 12 artiklan b alakohdan vilisesté suhteesta, ettd viimeksi mai-
nittu artikla koskee rekisterdidyn tavaramerkin vaikutusten rajoituksia eikd merkkien
kyky4 tulla rekisteroidyksi yhteison tavaramerkeiksi. Ndin ollen ndiden kahden artik-
lan vililla ei ole lainkaan sitd vuorovaikutusta, johon valittaja vetoaa.

SMHYV esittda lopuksi, ettd ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin on ottanut asia-
mukaisesti huomioon yleisen edun. Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi
SMHV:n mukaan perustellusti, ettei ole merkityksellistd, ettd useat muut numeroista
koostuvat merkit pysyvit vapaana ja kilpailijat voivat kuvata niilld tuotteitaan. SMHV
muistuttaa tiltd osin, ettd ehdottoman hylkédysperusteen tutkimisen on rajoituttava
kyseiseen merkkiin ja sen merkitykseen kyseisten tavaroiden tai palvelujen kannalta.
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Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Aluksi on todettava, ettd se seikka, ettd merkki koostuu pelkidstidn numeroista, ei
sellaisenaan estd sen rekister6imistd tavaramerkiksi.

Tém4 seuraa yhteison tavaramerkin osalta asetuksen N:o 40/94 4 artiklasta, jossa saé-
detddn nimenomaisesti, ettd numerot kuuluvat merkkeihin, jotka voivat muodostaa
tavaramerkin.

Lisdksi se, ettd kisiteltavissi asiassa kyseesséd olevan merkin kaltainen merkki muo-
dostuu numeroista, joita ei ole muunneltu graafisesti ja joita rekisterdinnin hakija ei
ndin ollen ole tyylitellyt luovasti tai taiteellisesti, ei mydskaén sellaisenaan esti sit4,
ettd tdmd merkki voidaan rekisterdidd tavaramerkiksi (ks. analogisesti yhdesté kir-
jaimesta koostuvista merkeistd asia C-265/09P, SMHV v. BORCO-Marken-Import
Matthiesen, tuomio 9.9.2010, Kok., s. I-8265, 38 kohta).

Kuten myo6s asetuksen N:o 40/94 4 artiklasta ilmenee, merkin rekister6iminen tava-
ramerkiksi edellyttdd kuitenkin sité, ettd merkilld voidaan erottaa yrityksen tavarat tai
palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

Merkiltd, joka on niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten sen rekisterin-
tia tavaramerkiksi on haettu, kuvaileva asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c
alakohdassa tarkoitetulla tavalla, puuttuu ndiden tavaroiden ja palvelujen osalta
erottamiskyky, ellei 7 artiklan 3 kohdan soveltamisesta muuta johdu (ks. analogises-
ti jasenvaltioiden tavaramerkkilainsddddnnon lahentdmisestd 21.12.1988 annetun
ensimmadinen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artik-
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lasta asia C-265/00, Campina Melkunie, tuomio 12.2.2004, Kok., s. [-1699, 19 koh-
ta; asetuksen N:o 40/94 7 artiklasta ks. asia C-191/01P, SMHV v. Wrigley, tuomio
23.10.2003, Kok., s. I-12447, 30 kohta ja asia C-150/02 P, Streamserve v. SMHYV, maé-
rdys 5.2.2004, Kok., s. I-1461, 24 kohta).

Koska ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, ettd merkki "1 000” on tall4 ta-
voin kuvaileva Technopolin rekisterdintihakemuksessa mainittujen tavaroiden osal-
ta, on tarkasteltava, johtuuko tdma arviointi, kuten valittaja viittdd, mainitun 7 artik-
lan 1 kohdan c alakohdan liian laajasta ja néin ollen virheellisest4 tulkinnasta.

Téltd osin on tarkasteltava ensiksi valittajan viitettd, jonka mukaan pelkédstaan merk-
kien, jotka vastaavat “tavanomaisia tapoja” kuvata niiden tavaroiden tai palvelujen,
joita varten rekisterointid on haettu, ominaisuuksia, rekisteréinti voidaan hylata ta-
min sddnnoksen perusteella.

Kun tétd viitettd tutkitaan, on otettava asianmukaisesti huomioon asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tavoiteltu paamaéra. Kutakin 7 artiklan 1 koh-
dassa lueteltua hylkdysperustetta on nimittédin tulkittava sen taustalla oleva yleinen
etu huomioon ottaen (ks. mm. yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v.
SMHYV, tuomio 29.4.2004, Kok., s. I-5089, 45 kohta ja asia C-48/09P, Lego Juris v.
SMHY, tuomio 14.9.2010, Kok., s. I-8403, 43 kohta).

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan taustalla olevan yleisen edun
mukaista on taata, ettd niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten merkin rekiste-
rointid tavaramerkiksi haetaan, yhtd tai useampaa ominaisuutta kuvaavia merkkeja
voivat vapaasti kéyttad kaikki talouden toimijat, jotka tarjoavat téllaisia tavaroita tai
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palveluja (ks. vastaavasti em. asia SMHV v. Wrigley, tuomion 31 kohta oikeuskdytén-
toviittauksineen).

Téamén vapaata kayttod koskevan tavoitteen tdyden toteutumisen takaamiseksi unio-
nin tuomioistuin on tdsmentényt, ettd jotta SMHYV voisi hyldté rekisterdintihakemuk-
sen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella, ei ole tarpeen,
ettd kyseistd merkkid todellisuudessa kéytetddn rekisterdinnin hakemisajankohta-
na kuvailemiseen. Riittdvédd on, ettd mainittua merkkia voidaan kayttaa télla tavoin
(em. asia SMHV v. Wrigley, tuomion 32 kohta; em. asia Campina Melkunie, tuomion
38 kohta ja asia C-80/09 P, Mergel ym. v. SMHYV, méirays 5.2.2010, 37 kohta).

Unionin tuomioistuin on myos katsonut, ettei tdmén hylkdysperusteen soveltami-
sedellytyksend ole se, ettd olisi olemassa konkreettinen, ajankohtainen tai pakottava
vapaana pitdmisen tarve, ja ettd on ndin ollen merkityksetontd tuntea niiden kilpai-
lijoiden lukumééri, joiden intressissd on tai voisi olla kdyttad kyseistd merkkid (yh-
distetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok.,
s. 1-2779, 35 kohta ja asia C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004,
Kok., s. I-1619, 58 kohta). On lisdksi merkityksetontd, ettd rekisteréintihakemuksessa
mainittujen tavaroiden tai palvelujen nédiden samojen ominaisuuksien kuvaamiseksi
on olemassa muita merkkejd, jotka ovat tavanomaisempia kuin kyseinen merkki (em.
asia Koninklijke KPN Nederland, tuomion 57 kohta).

Edella esitetystd seuraa, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan
soveltaminen ei edellytd, ettd kyseinen merkki vastaa tavanomaisia kuvailemista-
poja. Edelld mainitussa asiassa Procter & Gamble vastaan SMHV annetun tuomion
37 kohtaa, johon valittaja on vedonnut ja jossa kiytetddn sanamuotoa "identtinen nii-
den tavanomaisten tapojen kanssa, joilla kyseessi olevia tavaroita tai palveluita nimi-
tetddn tai niiden ominaisuuksia kuvataan’, ei voida néin ollen ymmartéa silld tavoin,
ettd siind madritettdisiin edellytys, jonka tayttyessd merkin rekister6iminen yhteison
tavaramerkiksi evétaan.

I - 1562



41

42

43

44

45

AGENCJA WYDAWNICZA TECHNOPOL v. SMHV

Toiseksi on tutkittava valittajan viite, jonka mukaan ensimmaisen oikeusasteen tuo-
mioistuimen valituksenalaisen tuomion 26 ja 27 kohdassa antamat esimerkit ovat hy-
poteettisia ja jonka mukaan ne eivit ole merkityksellisid asetuksen N:o 40/94 7 artik-
lan 1 kohdan c alakohdan soveltamiselle asetettujen edellytysten osalta.

Valittaja viittaa muun muassa ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen valituk-
senalaisen tuomion 26 ja 27 kohdassa esittdmiin toteamuksiin siitd, ettd merkki
”1000” katsotaan sivujen tai tietojen madrian kuvaukseksi, sekd siitd, etta esitteissi ja
aikakauslehdissd julkaistaan usein luokitteluja ja kokoelmia, joiden sisilt6 ilmoitetaan
pyorein luvuin.

Téltd osin se vaittdd, ettd vaikka katsottaisiin, ettd mainitut tosiseikkoja koskevat to-
teamukset pitdvit paikkansa, ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi,
jonka mukaan tillaiset tosiseikat ovat merkityksellisid, kun todetaan, ettd merkki on
kuvaileva asetuksen N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla,
on osoitus timin saannoksen virheellisestd tulkinnasta.

Vaikka valittaja ei tosin tdlld viitteelld vetoa selvitysaineiston vaéristamiseen, se kui-
tenkin viittdd, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen
virheen, koska valituksenalaisessa tuomiossa noudatettu paittely on epdjohdonmu-
kainen ja perustuu sovelletun sdédnnoksen virheelliseen ymmaértdmiseen. Vastoin
SMHV:n esittdmai unionin tuomioistuin voi ndin ollen tutkia mainitun véitteen kasi-
teltdvina olevan valituksen yhteydessa.

Sen kysymyksen osalta, onko valituksenalainen tuomio tilld tavoin epdjohdonmukai-
nen tai onko siiné syyllistytty tillaiseen sovelletun sdédnndksen virheelliseen ymmar-
tdmiseen, koska mainituissa 26 ja 27 kohdassa esitetyilld toteamuksilla ei ole merki-
tystd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisen kannalta,
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on tasmennettava timin sddnnoksen soveltamisalaa muun muassa tamin asetuksen
7 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisalaan nahden.

Kuten edelld tdmén tuomion 33 kohdassa on muistutettu, asetuksen N:o 40/94 7 ar-
tiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuilta kuvailevilta merkeiltd puuttuu myos ta-
mén asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky. Kédan-
teisesti merkiltd voi puuttua mainitun 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu
erottamiskyky muista syistd kuin sen mahdollisen kuvailevuuden vuoksi (ks. direktii-
vin 89/104 3 artiklan identtisen sddnnoksen osalta em. asia Koninklijke KPN Neder-
land, tuomion 86 kohta ja em. asia Campina Melkunie, tuomion 19 kohta).

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 7 artiklan 1 kohdan c ala-
kohdan soveltamisalat ovat ndin ollen tietylld tavalla padllekkiisia (ks. analogisesti
em. asia Koninklijke KPN Nederland, tuomion 67 kohta), mutta ensimmaiinen néisté
sadnnoksistd eroaa kuitenkin toisesta, koska ensimmaéinen sddnnds kattaa kaikki olo-
suhteet, joissa merkki ei voi erottaa yrityksen tavaroita tai palveluja muiden yritysten
tavaroista tai palveluista.

Niin ollen asetuksen N:o0 40/94 7 artiklan 1 kohdan tulkitsemiseksi oikein on varmis-
tettava, ettd 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa mainittua hylkéysperustetta todellakin
sovelletaan vain tdssd hylkdysperusteessa nimenomaisesti mainituissa tapauksissa.

Némad tapaukset ovat niitd, joissa merkki, jonka rekisterdintid tavaramerkiksi hae-
taan, voi kuvailla niiden tavaroiden tai palvelujen jotain "ominaisuutta’; joita varten
hakemus tehdddn. Nimittdin kdyttamalld asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢
alakohdassa termejé ”laji, laatu, madré, kayttotarkoitus, arvo tai maantieteellinen al-
kuperd, tavaroiden valmistusajankohta tai palvelujen suoritusajankohta taikka muu
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tavaroiden tai palvelujen ominaisuus” lainsddtdjd on yhtéélté osoittanut, etté laji, laa-
tu, médrd, kayttotarkoitus, arvo, maantieteellinen alkuperé ja tavaroiden valmistus-
ajankohta tai palvelujen suoritusajankohta on kaikki katsottava tavaroiden tai pal-
velujen ominaisuuksiksi, ja toisaalta tarkentanut, ettei tdma luettelo ole tyhjentdvé,
joten myOs muut tavaroiden tai palvelujen ominaisuudet voidaan ottaa huomioon.

Lainsédétdjan valitsema termi “ominaisuus” korostaa, ettd mainitussa sddnnoksessé
tarkoitetut merkit ovat vain niité, joita kiytetddn niiden tavaroiden tai palvelujen,
joita varten rekisterdintid haetaan, tietyn ominaispiirteen, jonka kohdeyleis6 voi hel-
posti tunnistaa, osoittamiseen. Kuten unionin tuomioistuin on jo korostanut, merkin
rekisterdinti tulisi evitéd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla
vain, jos kohtuudella on odotettavissa, ettd kohdeyleiso todella katsoo sen kuvailevan
jotakin nidistd ominaisuuksista (ks. analogisesti direktiivin 89/104 3 artiklan identti-
sen sddnnoksen osalta em. asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 31 kohta ja em. asia
Koninklijke KPN Nederland, tuomion 56 kohta).

Nailld tarkennuksilla on erityinen merkitys sellaisten merkkien osalta, jotka koostu-
vat pelkédstddn numeroista.

On nimittdin niin, ettd koska téllaiset merkit yleensd samaistetaan lukuihin, nii-
td voidaan kayttdd elinkeinotoiminnassa muun muassa méérin osoittamiseen. Jot-
ta pelkdstddn numeroista koostuvan merkin rekisterdinti voidaan evétd asetuksen
N:040/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla sillé perusteella, ettd se kuvaa méaa-
rdd, on kuitenkin oltava kohtuudella odotettavissa, ettd kohdeyleison mielesta néilla
numeroilla ilmoitettu méara luonnehtii niitd tavaroita tai palveluja, joita varten rekis-
terointia haetaan.
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Kuten valituksenalaisen tuomion 26 kohdasta ja sitd seuraavista kohdista ilmenee,
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin perusti ratkaisunsa siihen seikkaan, ettd
merkki ”1000” voi osoittaa rekisterdintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden sivu-
jen médrad, sekd siihen seikkaan, ettd ndissé tavaroissa julkaistaan usein luokitteluja
ja tietojen sekd tehtdvien kokoelmia, joiden sisdllon kuvaamisessa suositaan ilmaisuja,
joihin liittyy pyéreité lukuja.

IIman, ettd olisi tarpeen tutkia, voidaanko jokaisen mainitun tekijan perusteella kat-
soa, ettd luku 1000 luonnehtii rekisterdintihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita,
on todettava, etta ainakaan ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi,
jonka mukaan merkki ”1000” on kuvaileva mainittuihin tavaroihin siséltyvien teh-
tavien kokoelmien osalta, ei ole yhteensoveltumaton edelld esitettyjen asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaa koskevien tarkennusten
kanssa.

Kuten valituksenalaisen tuomion 26 ja 27 kohdasta samoin kuin riidanalaisen paatok-
sen osista, joihin ndissd kohdissa viitataan, ilmenee, SMHV:n neljas valituslautakunta
ja ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin totesivat, ettd Technopol oli hakenut mer-
kin "1 000” rekisterdintia muun muassa seuraavia tavaroita varten: "Aikakauslehdet,
mukaan lukien aikakauslehdet, jotka siséltévit sanaristikkoja” Ne totesivat my0s, ettd
markkinoilla on useita tdmén lajin tavaroita ja ettd ndmé tavarat sisaltavit yleensd
pyorein luvuin ilmaistun méaérén tietoa. Valituslautakunnan riidanalaisen paatoksen
19 kohdassa tekemén arvioinnin, johon ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin on
olennaisilta osin viitannut valituksenalaisen tuomion 26 ja 27 kohdassa, mukaan té-
main lajin julkaisussa esiintyvd merkki ”1000” katsotaan osoitukseksi siitd, ettd se si-
saltda 1000 sanaristikkoa.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltaminen téllaisiin tosi-
asiallisiin olosuhteisiin ei ole osoitus tdmin sddnndksen virheellisestd tulkinnasta.
Nimittéin silloin, kun rekisterdintihakemus koskee erityisesti tavaraluokkaa, jonka
sisdltod helposti ja tavanomaisesti kuvataan sen yksikoiden méérélld, on kohtuudella
odotettavissa, ettd kohdeyleis6 todella katsoo nyt kyseesséd olevan merkin kaltaisen
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numeroista koostuvan merkin mainitun mééran kuvaukseksi ja néin ollen ndiden ta-
varoiden yhden ominaisuuden kuvaukseksi.

Tastd seuraa, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin on voinut oikeudellista vir-
hettd tekemaitta todeta, ettd merkin ”1 000” rekisterdinti on asetuksen N:o 40/94 7 ar-
tiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella evittavd Technopolin rekisterdintihakemuk-
sessa mainittujen tavaroiden osalta.

Koska epdjohdonmukaisuutta tai asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakoh-
dan virheellistd ymmaértdmistd koskeva véite on néin ollen myds hyldttdava, on kol-
manneksi tutkittava valittajan viitettd, joka liittyy timén sddnnoksen ja mainitun
asetuksen 12 artiklan b alakohdan vilisen suhteen huomiotta jdttdmiseen, ja neljan-
neksi ja viimeiseksi vaitettd, jonka mukaan ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin
ei ole tekeméssddn arvioinnissa ottanut asianmukaisesti huomioon mainitun 7 artik-
lan 1 kohdan c alakohdan taustalla olevaa yleistd etua.

Asetuksen N:o 40/94 12 artiklan b alakohdan osalta unionin tuomioistuin on jo to-
dennut, ettei tissa sdannoksessi oleva sdantod vaikuta merkittavisti asetuksen 7 ar-
tiklan 1 kohdan c alakohdan sdédnnokseen sisaltyvdn sédannoén tulkintaan (ks. direktii-
vin 89/104 6 artiklan identtisen sddnnoksen tulkinnasta yhdistetyt asiat Windsurfing
Chiemsee, tuomion 28 kohta).

Kuten ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 32 koh-
dassa perustellusti todennut, asetuksen N:o 40/94 12 artikla nimittdin koskee yhtei-
son tavaramerkin vaikutusten rajoituksia, kun taas asetuksen 7 artikla koskee perus-
teita, joilla merkkien rekisterdinti tavaramerkiksi voidaan evata.
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Vastoin sitd, mitd valittaja ndyttdd esittdvén, se seikka, ettd mainitussa 12 artiklan b
alakohdassa varmistetaan, etté jokainen talouden toimija voi vapaasti kayttd4 tavaroi-
den ja palvelujen ominaisuuksiin liittyvid merkintoja, ei milldan tavoin rajoita maini-
tun 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaa. Pdinvastoin on niin, ettd mainittu
seikka osoittaa, ettd on tirkedd, etta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c ala-
kohdassa sdéddettyd hylkidysperustetta, joka sitd paitsi on ehdoton, sovelletaan todella
jokaiseen merkkiin, joka voi kuvata jotain niiden tavaroiden tai palvelujen ominai-
suutta, joita varten sen rekisterdintid tavaramerkiksi haetaan (ks. vastaavasti direk-
tiivin 89/104 6 artiklasta asia C-104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003, Kok., s. I-3793,
58 ja 59 kohta seka asetuksen N:o 40/94 12 artiklasta asia C-64/02P, SMHV v. Erpo
Mobelwerk, tuomio 21.10.2004, Kok., s. I-10031, 45 kohta).

Koska asetuksen N:o 40/94 12 artiklan b alakohdassa asetettu sddnto ei néin ollen
liity saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamiseen, ndiden kahden
sddnnoksen viliseen vuorovaikutukseen liittyva viite on perusteeton.

Viite, jonka mukaan ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole tekemissdin ar-
vioinnissa ottanut asianmukaisesti huomioon mainitun 7 artiklan 1 kohdan c alakoh-
dan taustalla olevaa yleista etua, on myds hyléttéava.

Vaikka unionin yleisen tuomioistuimen on tosin otettava huomioon tdma yleinen etu,
kun se tutkii SMHV:n mainitun 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla tekemié p&a-
toksid, ei voida sitd vastoin vaatia, ettd unionin yleinen tuomioistuin palauttaa mai-
nitun yleisen edun mieliin ja arvioi sitd nimenomaisesti jokaisessa téllaista paatosta
koskevassa tuomiossa.

Lisdksi valituksenalaisen tuomion 33 kohdan, jossa ensimmadisen oikeusasteen tuo-
mioistuin on valittajan mukaan jattédnyt ottamatta huomioon mainitun yleisen edun,
osalta on riittavaa todeta, etta tassa kohdassa ensimmaisen oikeusasteen tuomiois-
tuin on olennaisilta osin ja asianmukaisesti toistanut nyt annettavan tuomion 39 koh-
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dassa mainitun sddnnon, jonka mukaan muiden merkkien kéytettévissd oleminen
on merkityksetontd, kun mééritelladn, onko kyseinen merkki kuvaileva asetuksen
N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla ja kuuluuko se ndin
ollen téssd sddnnoksessd sdddetyn ehdottoman hylkdysperusteen alaisuuteen.

Koska mikdan valittajan ensimmadisen valitusperusteen yhteydessa esittdma véite ei
ole perusteltu, tima valitusperuste on hyléttava.

Toinen valitusperuste, jonka mukaan SMHYV ei ole noudattanut aikaisempaa
kéytdntéddn

Asianosaisten lausumat

Valittaja muistuttaa, ettd se mainitsi SMHV:ssa ja sen jélkeen uudelleen ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuimessa useita esimerkkejd merkeisté, jotka SMHV on rekis-
terdinyt tavaramerkeiksi ja joita ei olisi riidanalaisessa paatoksessd mainittujen peri-
aatteiden perusteella voitu rekister6idd. Ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin on
valituksenalaisen tuomion 33 kohdassa oikeudellisesti virheelliselld tavalla hylannyt
tdmaén viitteen, jonka mukaan SMHYV ei ole seurannut aikaisempaa kaytdntoadan.

Valittaja myontés, ettd unionin tuomioistuin on vakiintuneessa oikeuskdytannossaian
katsonut, ettd hakemusta merkin rekister6imisestd yhteison tavaramerkiksi on arvioi-
tava pelkistdadn voimassa olevan lainsdddédnnon eiké aikaisemman péadtoskdytannon
pohjalta, mutta pyytdd unionin tuomioistuinta arvioimaan uudelleen tété oikeuskéy-
tdntod sen oikeusvaltioperiaatteen valossa, jonka mukaan jokaisen viranomaisen on
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sovellettava lainsdddéntoa samalla tavalla kaikissa tapauksissa. Tarve varmistaa joh-
donmukaisuus ja kohtelun yhdenvertaisuus on erityisen selvdd SMHV:n kaltaisessa
viranomaisessa, jossa késitellddn hyvin suuria asiaméaarié.

Valittaja pédttelee tdstd, ettd aikaisempaan péaédtoskéytdntoon voidaan patevisti ve-
dota ja ettd SMHV:n on otettava huomioon aikaisempi kdytantonsé ratkaistakseen,
olisiko samoissa tai samankaltaisissa tapauksissa pddtoksen oltava sama.

Valittajan mukaan kisiteltdavéssé asiassa ei ole otettu huomioon sité, ettdi SMHV on
vakiintuneessa kiaytannossidn katsonut, ettd merkit, jotka koostuvat julkaisujen sisél-
toa kuvailevista termeistd, eivit ole kuvailevia asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 koh-
dan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla, eik sité, ettd SMHYV on hyviksynyt numeroista
koostuvia merkkeji. Kun ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin on tilld tavoin jat-
tdnyt katsomatta, ettd SMHV:n olisi pitdnyt ottaa aikaisempi paiatoskiytiantonsa huo-
mioon mainitun 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisen yhteydessi tai viran
puolesta tehtdvissi tutkimuksessa, joka sen on tehtdvi asetuksen N:o 40/94 74 artik-
lan nojalla, ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen.

SMHYV huomauttaa, ettd aikaisempi paatoskéaytdnté on tosin mainittu sen tutkinta-
ohjeissa mutta ettd se ei ole oikeudellisesti sitova, kuten unionin tuomioistuin on tés-
mentanyt.

Tdmin aikaisempien péétosten sitomattomuuden paikkansapitévyys on selkeéd kési-
teltdvdssd asiassa. Aikaisemmat péétokset, joihin valittaja vetosi SMHV:ssa ja ensim-
maéisen oikeusasteen tuomioistuimessa, siséltévit nimittdin olennaisia eroja késitelté-
védn asiaan ndhden, koska ne koskevat tdysin erilaisia merkkejé ja tuotteita.
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Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Kuten valittaja perustellusti esittdd, SMHV:n on kéytettdvd toimivaltaansa noudat-
taen unionin oikeuden yleisid periaatteita, kuten yhdenvertaisen kohtelun ja hyvian
hallinnon periaatetta.

Kun otetaan huomioon kaksi viimeksi mainittua periaatetta, SMHV:n on rekistertin-
tid yhteison tavaramerkiksi koskevaa hakemusta tutkiessaan otettava huomioon jo
tehdyt samanlaisia hakemuksia koskevat péitokset ja pohdittava erityisen huolellises-
ti sitd, onko tehtdvd samanlainen p#itos vai ei (ks. analogisesti direktiivin 89/104 3 ar-
tiklan 1 kohdan b ja c alakohdasta yhdistetyt asiat C-39/08 ja C-43/08, Bild digital ja
ZVS, madrdys 12.2.2009, 17 kohta).

Niin tehtdessd yhdenvertaisen kohtelun ja hyvién hallinnon periaatteet on sovitettava
yhteen laillisuusperiaatteen kanssa.

Niin ollen henkilo, joka hakee merkin rekisterdintid tavaramerkiksi, ei voi omaksi
edukseen vedota toisen hyviksi tapahtuneeseen lainvastaisuuteen identtisen paatok-
sen saamiseksi (ks. vastaavasti em. yhdistetyt asiat Bild digital ja ZVS, maérayksen
18 kohta).

Lisdksi oikeusvarmuuden ja nimenomaan hyvén hallinnon vuoksi jokaisen rekiste-
rointihakemuksen tutkimisen on oltava tiukkaa ja kattavaa, jotta véltettdisiin tava-
ramerkkien perusteeton rekisterointi (em. asia SMHYV v. Erpo Mobelwerk, tuomion
45 kohta ja em. asia SMHV v. BORCO-Marken-Import Matthiesen, tuomion 45 koh-
ta). Tutkinta on tehtdvi jokaisessa konkreettisessa tapauksessa. Merkin rekisterdinti
tavaramerkiksi riippuu nimittdin erityisistd kriteereist4, joita sovelletaan kunkin ta-
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pauksen tosiasiallisissa olosuhteissa ja joiden mukaisesti tarkastetaan, ettd merkki ei
kuulu jonkin hylkdysperusteen alaisuuteen (ks. vastaavasti direktiivin 89/104 3 artik-
lasta asia C-218/01, Henkel, tuomio 12.2.2004, Kok., s. I-1725, 62 kohta).

Késiteltdvassa asiassa on osoittautunut, ettd vastoin sitd, mikd on voinut olla tilanne
tiettyjen aikaisempien numeroista koostuvien merkkien rekisterointia tavaramerkiksi
koskevien hakemusten osalta, kasiteltavaa rekisterointihakemusta koskee, kun ote-
taan huomioon tavarat, joita varten rekisterdintid on haettu, ja kohdeyleison kisitys,
yksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa mainituista hylkdysperusteista.

Niin ollen ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on voinut perustellusti todeta va-
lituksenalaisen tuomion 33 kohdassa, ettd kun otetaan huomioon johtopéitds, johon
se oli jo tullut saman tuomion edeltdvissd kohdissa ja jonka mukaan merkin ”1000”
rekisterdinti tavaramerkiksi Technopolin hakemuksessa mainittuja tavaroita varten
on vastoin asetusta N:o 40/94, valittaja ei voinut tehokkaasti vedota SMHV:n aikai-
sempiin padtoksiin tdmén johtopéadtoksen horjuttamiseksi.

Edelld esitetystd ilmenee, ettei toista valitusperustetta voida hyviksya.

Koska kumpikin valittajan esittdma valitusperuste on perusteeton, valitus on hylét-
tava.
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Oikeudenkiyntikulut

Unionin tuomioistuimen tydjérjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota sovel-
letaan tyojérjestyksen 118 artiklan nojalla valituksen kasittelyyn, asianosainen, joka
havidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéyntikulut, jos vastapuoli on sitd
vaatinut. Koska SMHYV on vaatinut, ettd Technopol velvoitetaan korvaamaan oikeu-
denkéyntikulut, ja koska Technopol on hévinnyt asian, se on velvoitettava korvaa-
maan oikeudenkayntikulut.

Niilld perusteilla unionin tuomioistuin (ensimmaéinen jaosto) on ratkaissut asian seu-
raavasti:

1) Valitus hylitédén.,

2) Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.0. velvoitetaan korvaamaan
oikeudenkiyntikulut.

Allekirjoitukset
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