Asia C-51/10 P

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.0.
vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto
(tavaramerkit ja mallit) (SMHYV)

Muutoksenhaku — Yhteison tavaramerkki — Pelkdstddn numeroista koostuva
merkki — Hakemus merkin ”1000” rekisteroimiseksi tavaramerkiksi esitteit,
aikakauslehti ja sanomalehtia varten — Merkin viitetty kuvailevuus — Asetuksen
(EY) N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisedellytykset - SMHV:n
velvollisuus ottaa huomioon aikaisempi padtoskdytantonsa
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Tuomion tiivistelma

Yhteison tavaramerkki — Yhteison tavaramerkin mdécdritelmd ja hankkiminen — Ehdottomat
hylkéysperusteet — Tulkinta hylkdysperusteisiin liittyvin yleisen edun valossa — Asetuksen
N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohta — Tarkoitus — Vapaana pitdmisen tarve

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohta)

2. Yhteison tavaramerkki— Yhteison tavaramerkin mddritelmd ja hankkiminen — Ehdottomat
hylkédysperusteet — Asetuksen N:o 40/94 7 artiklian 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisten
perusteiden soveltamisalojen pddllekkdisyys

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja ¢ alakohta)
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Yhteison tavaramerkki — Yhteison tavaramerkin mdcdritelmd ja hankkiminen — Ehdottomat
hylkédysperusteet — Tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistd tai
merkinndistd, joita voidaan kiyttid osoittamaan tavaran tai palvelun ominaisuuksia —
Kiisite — Pelkdstddn numeroista koostuvat merkit

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta)

Yhteison tavaramerkki — Yhteison tavaramerkin vaikutukset — Rajoitukset — Asetuksen

N:0 40/94 12 artiklan b alakohta — Kohde

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 12 artiklan b alakohta)

Yhteison tavaramerkki — Viraston pddtokset — Yhdenvertaisen kohtelun periaate — Hyvin
hallinnon periaate — Viraston aikaisempi pdiditoskéytinto

Kutakin yhteison tavaramerkistd annetun
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 koh-
dassa lueteltua hylkdysperustetta on
tulkittava sen taustalla oleva yleinen etu
huomioon ottaen. Mainitun asetuksen
7 artiklan 1 kohdan c alakohdan taustalla
olevan yleisen edun mukaista on taata,
ettd niiden tavaroiden tai palvelujen, joita
varten merkin rekisterdintid tavaramer-
kiksi haetaan, yhtd tai useampaa ominai-
suutta kuvaavia merkkejd voivat vapaasti
kayttda kaikki talouden toimijat, jotka
tarjoavat tillaisia tavaroita tai palveluja.

Téamén vapaata kdyttod koskevan tavoit-
teen tdyden toteutumisen takaamiseksi

I - 1542

on niin, ettd jotta sisimarkkinoiden har-
monisointivirasto (tavaramerkit ja mal-
lit) voisi hylata rekister6intihakemuksen
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdan perusteella, ei ole tarpeen,
ettd kyseistd merkkid todellisuudessa
kéytetddan rekisterdinnin hakemisajan-
kohtana kuvailemiseen. Riittdvia on, ettd
mainittua merkkid voidaan kayttaa télla
tavoin. Tdmin hylkédysperusteen sovelta-
misedellytyksend ei myoskaén ole se, etta
olisi olemassa konkreettinen, ajankoh-
tainen tai pakottava vapaana pitimisen
tarve, ja on niin ollen merkityksetonta
tuntea niiden kilpailijoiden lukuméérd,
joiden intressissé on tai voisi olla kayttda
kyseistd merkkid. On lisaksi merkityk-
setontd, ettd rekister6intihakemuksessa
mainittujen tavaroiden tai palvelujen
nididen samojen ominaisuuksien kuvaa-
miseksi on olemassa muita merkkejd,
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jotka ovat tavanomaisempia kuin kysei-
nen merkki. Edelld esitetystd seuraa, ettd
mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan ¢
alakohdan soveltaminen ei edellytd, ettd
kyseinen merkki vastaa tavanomaisia
kuvailemistapoja.

(ks. 36—40 kohta)

Yhteison tavaramerkisti annetun ase-
tuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢
alakohdassa tarkoitetuilta kuvailevilta
merkeiltd puuttuu myds timén asetuk-
sen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettu erottamiskyky. K&énteisesti
merkiltd voi puuttua mainitun 7 artik-
lan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu
erottamiskyky muista syistd kuin sen
mahdollisen  kuvailevuuden  vuoksi.
Mainitun asetuksen 7 artiklan 1 koh-
dan b alakohdan ja 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdan soveltamisalat ovat niin ol-
len tietylld tavalla paallekkaisid, mutta
ensimmainen niistd sddnnoksistd eroaa
kuitenkin toisesta, koska ensimméiinen
sadnnos kattaa kaikki olosuhteet, joissa
merkki ei voi erottaa yrityksen tavaroita
tai palveluja muiden yritysten tavaroista
tai palveluista.

Niin ollen asetuksen N:o 40/94 7 artik-
lan 1 kohdan tulkitsemiseksi oikein on

varmistettava, ettd 7 artiklan 1 kohdan c
alakohdassa mainittua hylkédysperustetta
todellakin sovelletaan vain tédssa hylkéys-
perusteessa nimenomaisesti mainituissa
tapauksissa.

(ks. 46—48 kohta)

Namaé yhteison tavaramerkistd annetun
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdan hylkédysperusteissa varsi-
naisesti tarkoitetut tapaukset ovat niit3,
joissa merkki, jonka rekisterointid tava-
ramerkiksi haetaan, voi kuvailla niiden
tavaroiden tai palvelujen jotain "ominai-
suutta’, joita varten hakemus tehdaén.
Nimittdin kdyttdmalld mainitun asetuk-
sen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa
termeja "laji, laatu, maard, kayttotarkoi-
tus, arvo tai maantieteellinen alkuperd,
tavaroiden valmistusajankohta tai pal-
velujen suoritusajankohta taikka muu
tavaroiden tai palvelujen ominaisuus”
lainsddtdja on yhtaaltd osoittanut, ettd
laji, laatu, maard, kayttotarkoitus, arvo,
maantieteellinen alkuperd ja tavaroiden
valmistusajankohta tai palvelujen suori-
tusajankohta on kaikki katsottava tava-
roiden tai palvelujen ominaisuuksiksi, ja
toisaalta tarkentanut, ettei tdimai luettelo
ole tyhjentdvi, joten myos muut tavaroi-
den tai palvelujen ominaisuudet voidaan
ottaa huomioon.

I - 1543



TIIVISTELMA — ASIA C-51/10 P

Lainsédtdjan valitsema termi “ominai-
suus” korostaa, ettd mainitussa sddn-
noksessd tarkoitetut merkit ovat vain
niitd, joita kiytetddn niiden tavaroiden
tai palvelujen, joita varten rekisterdin-
tid haetaan, tietyn ominaispiirteen, jon-
ka kohdeyleis6 voi helposti tunnistaa,
osoittamista. Niinpd merkin rekisterointi
tulisi evitd asetuksen N:o 40/94 7 artik-
lan 1 kohdan c alakohdan nojalla vain, jos
kohtuudella on odotettavissa, etti koh-
deyleiso todella katsoo sen kuvailevan
jotakin néistd ominaisuuksista.

Niilld tarkennuksilla on erityinen mer-
kitys sellaisten merkkien osalta, jotka
koostuvat pelkédstddn numeroista. On
nimittdin niin, ettd koska tillaiset mer-
kit yleensd samaistetaan lukuihin, niitd
voidaan kayttdad elinkeinotoiminnassa
muun muassa madrdn osoittamiseen.
Jotta pelkdstddn numeroista koostuvan
merkin rekisterdinti voidaan evétd 7 ar-
tiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla silla
perusteella, ettd se kuvaa maarés, on kui-
tenkin oltava kohtuudella odotettavissa,
ettd kohdeyleison mielestd numeroilla
ilmoitettu maéréd luonnehtii niité tavaroi-
ta tai palveluja, joita varten rekisterdintia
haetaan.

(ks. 48—52 kohta)
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4.

Yhteison tavaramerkistd annetun asetuk-
sen N:o 40/94 12 artiklan b alakohdan
sdanto ei vaikuta merkittdvasti saman
asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakoh-
dan sddnnokseen sisdltyvddn sddnnon
tulkintaan. Mainitun asetuksen 12 artik-
la nimittdin koskee yhteison tavaramer-
kin vaikutusten rajoituksia, kun taas ase-
tuksen 7 artikla koskee perusteita, joilla
merkkien rekisterointi tavaramerkiksi
voidaan evita.

Se seikka, ettd mainitussa 12 artiklan b
alakohdassa varmistetaan, ettd jokainen
talouden toimija voi vapaasti kiyttda ta-
varoiden ja palvelujen ominaisuuksiin
liittyvia merkint6jd, ei millddn tavoin
rajoita mainitun 7 artiklan 1 kohdan c
alakohdan soveltamisalaa. Pdinvastoin,
on niin ettd, mainittu seikka osoittaa,
ettd on térkedd, ettd 7 artiklan 1 kohdan ¢
alakohdassa saddettya hylkaysperustetta,
joka sitd paitsi on ehdoton, sovelletaan
todella jokaiseen merkkiin, joka voi kuva-
ta niiden tavaroiden tai palvelujen omi-
naisuutta, joita varten sen rekisterdintia
tavaramerkiksi haetaan.

(ks. 59-61 kohta)

Sisamarkkinoiden harmonisointiviras-
ton (tavaramerkit ja mallit) on kiytet-
tdva toimivaltaansa noudattaen unio-
nin oikeuden yleisid periaatteita, kuten



AGENCJA WYDAWNICZA TECHNOPOL v. SMHV

yhdenvertaisen kohtelun ja hyvén hallin-
non periaatetta.

Kun otetaan huomioon kaksi viimeksi
mainittua periaatetta, SMHV:n on re-
kisterdintia yhteison tavaramerkiksi kos-
kevaa hakemusta tutkiessaan otettava

huomioon jo tehdyt samanlaisia hake-
mubksia koskevat paatokset ja pohdittava
erityisen huolellisesti sitd, onko tehtava
samanlainen péatos vai ei.

(ks. 73 ja 74 kohta)
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