GLAVERBEL v. SMHV

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN MAARAYS (viides jaosto)
28 piivini kesakuuta 2004

Asiassa C-445/02 P,

Glaverbel SA, kotipaikka Bryssel (Belgia), edustajanaan Rechtsanwiltin S. Mobus,
prosessiosoite Luxemburgissa,

valittajana,

jossa valittaja vaatii muutoksenhaussaan Euroopan yhteisdjen ensimmaisen oikeus-
asteen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-36/01, Glaverbel vastaan SMHV
(lasilaatan pinta), 9.10.2002 antaman tuomion (Kok. 2001, s. 1I-3887) kumoamista
siltd osin kuin ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, ettd sisimarkkinoiden
harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimméinen valituslautakunta ei
ollut asiassa R 137/2000-1 30.11.2000 tekemissddn padtoksessd, jossa se hylksi
lasitavaroiden pinnalla olevan kuvion rekisterdinnin yhteison tavaramerkking,
soveltanut virheellisesti yhteisén tavaramerkistd 20 pdivdnd joulukuuta 1993
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 7 artiklan
1 kohdan b alakohtaa,

* Qikeudenkiyntikieli: englanti,
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ja jossa vastapuolena on

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamiehinddn G. Schneider ja R. Thewlis,

vastaajana ensimmdisesséd oikeusasteessa,

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja C. Gulmann (esittelevd tuomari)
sekd tuomarit R. Silva de Lapuerta ja J. Makarczyk,

julkisasiamies: F. G. Jacobs,
kirjaaja: R. Grass,

kuultuaan julkisasiamiest,
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on antanut seuraavan

miiriyksen

Glaverbel SA (jiljempand Glaverbel) on yhteisGjen tuomioistuimeen 9.12.2002
toimittamallaan valituksella hakenut muutosta yhteisGjen tuomioistuimen perus-
sadnnoén 49 artiklan nojalla ensimméisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa
T-36/01, Glaverbel vastaan SMHYV (lasilaatan pinta), 9.10.2002 antamaan tuomioon
(Kok. 2002, s. 1I-3887; jdljempénd valituksenalainen tuomio) ja vaatinut sen
kumoamista siltd osin kuin ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, etti
sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (jiljempidna
SMHYV) ensimmiinen valituslautakunta ei ollut asiassa R 137/2000-1 30.11.2000
tekemdssddn paatoksessd, jossa se hylkdsi lasitavaroiden pinnalla olevan kuvion
rekister6innin yhteison tavaramerkkina (jaljempina riidanalainen piétds), soveltanut
virheellisesti yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

Asiaa koskevat oikeussidinnot

Asetuksen N:o 40/94 4 artiklassa sdidetddn seuraavaa:

"Yhteison tavaramerkkind voi olla mikd tahansa merkki, joka voidaan esittdad
graafisesti, erityisesti sanat, henkilonnimet mukaan lukien, kuviot, kirjaimet,
numerot taikka tavaroiden tai niiden paillyksen muoto, jos sellaisella merkilla
voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai
palveluista.”
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Saman asetuksen 7 artiklan 1 ja 3 kohdassa sdddetién seuraavaa:

”1. Seuraavia merkkeji ei rekisteroida:

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

3. Edelld 1 kohdan b — — alakohtaa ei sovelleta, jos tavaramerkki on kéytossi tullut
erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joille rekisterdintid
haetaan.”

Tosiseikat

Glaverbel haki SMHV:ssa 24.4.1998 merkin, jota kuvaillaan “tavaroiden pinnalla
olevaksi kuvioksi”, rekisteroimistd yhteison tavaramerkiksi tuotteita varten, jotka
kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvélistd luokitusta tavaramerkkien rekiste-
réimista varten koskevaan 15 pdivind kesikuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen,
sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin
11, 19 ja 21 ja jotka ovat pédasiassa lasista valmistettuja tuotteita, joita kéytetddn
saniteettitilojen rakentamisessa.
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Tavaramerkki, jonka rekistersintid on haettu, on abstrakti kuvio, joka on tarkoitettu
kiytettiviksi lasitavaran pinnalla.

Tutkija hylkisi hakemuksen 24.1.2000 tehdylld paatokselld, koska haettu merkki ei
ollut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla
erottamiskykyinen.

Kantaja haki 4.2.2000 muutosta tédhin padtokseen.

Tuo valitus hyldttiin riidanalaisella pdétokselld muun muassa silld perusteella, ettd
kyseessd olevalta merkiltd puuttuu erottamiskyky, koska silld ei voida osoittaa
kyseessd olevien tavaroiden kaupallista alkuperia.

Valituksenalainen tuomio

Glaverbel nosti ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 19.2.2001 toimittamal-
laan kannekirjelmilld kanteen riidanalaisen pédtoksen kumoamiseksi.

Tamé kanne hyviksyttiin valituksenalaisella tuomiolla.
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un  Vaikka kantajan esittdmé kanneperuste asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdan virheellisestd soveltamisesta hyléttiin, ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuin hyviksyi kantajan kuulluksi tulemisen oikeuden loukkaamisesta
esittdmin kanneperusteen hinen lisiksi esittiménsid saman asetuksen 7 artiklan
3 kohtaan perustuvan kanneperusteen osalta. Riidanalainen pdétds kumottiin télla
perusteella valituksenalaisella tuomiolla.

Asianosaisten vaatimukset

12 Glaverbel vaatii, ettd yhteiséjen tuomioistuin

— kumoaa valituksenalaisen tuomion siltd osin kuin ensimmaiisen oikeusasteen
tuomioistuin katsoi, ettd SMHV:n ensimmiinen valituslautakunta ei ollut
soveltanut virheellisesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa

— kumoaa riidanalaisen padtoksen siltd osin kuin siind on kieltdydytty rekisterdi-
mdstd kyseesséd olevaa merkkid viimeksi mainitun sddnnéksen perusteella

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan kisittelystd yhteisGjen ensimmdisen oikeus-
asteen tuomioistuimessa aiheutuneet oikeudenkiyntikulut ja nyt kyseessi
olevassa menettelyssd aiheutuneet oikeudenkéyntikulut.

13 SMHYV vaatii, ettéd yhteis6jen tuomioistuin hylkaé valituksen ja velvoittaa Glaverbelin
korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
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Valitus

Tyojérjestyksen 119 artiklassa médratian, ettd jos valituksen tutkittavaksi ottamisen
edellytykset selvisti puuttuvat tai jos valitus on selvasti perusteeton, yhteiséjen
tuomioistuin voi milloin tahansa esittelevin tuomarin kertomuksen perusteella
julkisasiamiestd kuultuaan hylitd valituksen perustellulla maarayksell.

Glaverbel viittis, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin on tulkinnut
virheellisesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa katsoessaan,
ettd lasin pinnalla olevalta kuviolta, jonka rekisterdintid yhteison tavaramerkkini se
on hakenut, puuttuu erottamiskyky.

Sen valitusperuste jakautuu neljaén kohtaan.

Ensimmidiinen kohta

Asianosaisten lausumat

Glaverbel viittis, ettd asetuksen N:o 40/94 4 artiklan mukaan erityyppisid merkkeji,
jotka voidaan esittdd graafisesti, ei voida erottaa toisistaan. Erityisesti edellytysts,
jonka mukaan "sellaisella merkilli voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut
muiden yritysten tavaroista tai palveluista”, pitdisi soveltaa samalla tavalla
kaikenlaisiin merkkeihin. Tamé tarkoittaa, etti niihin sovelletaan samoja edelly-
tyksid, arviointiperusteita ja tulkintoja.

I-6275



18

19

20

MAARAYS 28.6.2004 — ASIA C-445/02 P

Glaverbel viittdd, ettd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin on todennut
valituksenalaisen tuomion 23 kohdassa, ettd se, milld tavalla merkki ymmérretddn
kohderyhmissé, ei kuitenkaan ole vilttimittd sama tavaran pinnalla olevasta
kuviosta muodostuvan merkin kuin sanamerkin tai kuviomerkin kohdalla. Tdma
toteamus on virheellinen. Erityisesti on virheellistd esittdd, etti timé johtaa
erottamiskyvyn erilaiseen arviointiin. Ensimméisen oikeusasteen tuomioistuin on
virheellisesti katsonut, ettd yleiso on tottunut ymméirtiméiin sanamerkit tai
kuviomerkit vilittomésti osoitukseksi tavaran kaupallisesta alkuperistd. Talld
viitteelld tehdddn ero sanamerkkien tai kuviomerkkien ja muuntyyppisten
tavaramerkkien vélilld, kuten sellaisten tavaramerkkien, jollainen on kyseessé
késiteltavina olevassa asiassa. Tdstd seuraa se, ettd sanamerkkien tai kuviomerkkien
erottamiskyky katsotaan yleisesti suuremmaksi kuin muuntyyppisten tavaramerk-
kien erottamiskyky. Tuollainen tulkinta ei ole oikeudellisesti perusteltu.

SMHYV Kkatsoo, ettd tdmé valitusperuste on jétettdvd tutkimatta sikdli kuin siind
arvostellaan ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen tekemid tosiseikkojen
arviointia,

YhteisGjen tuomioistuimen arviointi asiasta

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin muistuttaa perustellusti valituksenalaisen
tuomion 22 kohdassa tulkitessaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ala-
kohtaa, ettd merkin erottamiskykyéd on arvioitava ensinnikin niiden tavaroiden tai
palveluiden osalta, joita varten rekisterointid on haettuy, ja toiseksi ottaen huomioon
se, milld tavalla tavaramerkki ymmérretddn kohderyhmissd (ks. jisenvaltioiden
tavaramerkkilainséddédnnon ldhentdmisestd 21 pdivind joulukuuta 1988 annetun
ensimmadisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan
1 kohdan b alakohtaan siséltyvén samanlaisen sddnnoksen vuoksi asia C-299/99,
Philips, tuomio 18.6.2002, Kok. 2002, s. I-5475, 59 ja 63 kohta ja asia C-218/01,
Henkel, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004, s. I-1725, 50 kohta).
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Se on myds perustellusti todennut valituksenalaisen tuomion 23 kohdassa, ettd
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa erityyppisia merkkejd ei
eroteta toisistaan (ks. myds direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan osalta
yhdistetyt asiat C-53/01-C-55/01, Linde ym., tuomio 8.4.2003, Kok. 2003, s. 1-3161,
42 kohta).

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin on lisdksi esittdnyt valituksenalaisen
tuomion edelli mainitussa kohdassa, ettd se, milld tavalla merkki ymmérretdan
kohderyhmissd, ei kuitenkaan ole vilttdmdttd sama tavaran pinnalla olevasta
kuviosta muodostuvan merkin kuin sanamerkin tai kuviomerkin kohdalla, joka ei
liity silld varustettujen tavaroiden ulkomuotoon. Se korosti, ettd vailka yleisé on
tottunut vilittémésti ymmartimasn sanamerkit tai kuviomerkit osoitukseksi tavaran
kaupallisesta alkuperists, sama ei vilttdmittd pide silloin, kun merkki sekoittuu sen
tavaran ulkoiseen olemukseen, jota varten merkkid on haettu.

Tassd suhteessa on heti aluksi todettava, ettd yhteisjen tuomioistuin on oikeus-
kéytinnossddn katsonut, ettd vaikka erottamiskyvyn arviointiperusteet ovat samat
erityyppisille merkeille, niitd perusteita sovellettaessa voi kidydd ilmi, ettd
kohderyhmin niikokanta ei ole vélttimittd sama kaikkien néiden tavaramerkki-
tyyppien osalta ja nidin ollen tietyntyyppisen merkin osalta erottamiskyvyn
saavuttaminen voi osoittautua vaikeammaksi kuin muuntyyppisten merkkien osalta
(ks. em. asia Henkel, tuomion 52 kohta; yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P,
Henkel v. SMHYV, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. I-5089, 38 kohta; yhdistetyt asiat
C-468/01 P-C-472/01 P, Procter & Gamble v. SMHYV, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004,
s. 1-5141, 36 kohta ja yhdistetyt asiat C-473/01 P~C-474/01 P, Procter & Gamble v.
SMHYV, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. I-5173, 36 kohta).

Valituksenalaiseen tuomioon siséltyvit lausumat, joita on arvosteltu, ovat yhdenmu-
kaisia mainitun oikeuskiytinndn kanssa.
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Niilld perusteilla viite on selvésti perusteeton.

Niin ollen valitusperusteen ensimmdinen kohta on hyldttévi.

Toinen kohta

Asianosaisten lausumat

Glaverbel viittdd, ettd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin on todennut
valituksenalaisen tuomion 26—30 kohdassa, ettd tavaroiden pinnalla oleva kuvio on

— sellainen, joka kisitetdéin ennen kaikkea lasin Iipindkyméttomyyden takaavaksi
tekniseksi menetelméksi

— sellainen, jota kohdeyleis6 ei voi helposti ja vilittémésti muistaa erottamisky-
kyiseksi merkiksi sen monimutkaisuuden ja mielikuvituksellisuuden vuoksi,
koska nédmé ominaisuudet ndyttivit pikemminkin johtuvan esteettisestd tai
koristeellisesta viimeistelystd

— sellainen, joka ei aiheuta aina samaa vaikutelmaa.
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Glaverbel viittdd, ettd on olemassa tuhansia mahdollisia kuvioita, joista jokainen
tekee lasilaatan pinnasta lipinakyméttomén. Kuluttaja valitsee sen lasilaatan, jonka
kuviosta hin pitdd eniten. Kuluttaja ei siis kisitd kuviota ensi sijassa tekniseksi
menetelmiksi, jolla lasista tehdddn ldpindkymitén. Merkin monimutkaisuus ja
mielikuvituksellisuus johtavat yleensi siihen, ettd merkki katsotaan erottamiskykyi-
seksi. Valistunut kuluttaja, joka ostaa lasilaatan, jonka pinnalla on kyseessi oleva
kuvio, tunnistaa vilittdmisti timin lasilaatan nidhdessién sen jossakin muualla ja
ajattelee sen olevan periisin samasta yrityksestd, vaikka kuvion yksityiskohdat
ovatkin monimutkaisia.

Glaverbelin mukaan lasin pinnalla oleva kuvio katsotaan selvisti ennen kaikkea
osoitukseksi alkuperistd eikd tekniseksi tai koristeelliseksi elementiksi. Monia
tavaramerkkeji ei katsota pelkistddn osoitukseksi alkuperéstd vaan my6s koristeel-
lisiksi elementeiksi, koska se on kuluttajien toiveiden mukaista ja koska valmistajat
pyrkivit estimi#in sen, ettdi tavaramerkki loisi tuotteesta negatiivisen vaikutelman,
riippumatta siitd, onko kyseessd sana-, kuvio- tai muuntyyppinen merkki. Sellaista
vaatimusta, ettd mielikuvan pitiisi olla vakiintunut, ei ole olemassa. Sana- ja
kuviomerkkeji voidaan samoin tulkita monin eri tavoin, eilé tastd voida johtaa sité,
ettd niiltd puuttuisi erottamiskyky.

SMHYV viiittds, ettd erityisesti siihen liittyvd viite, ettd merkki késitetddn ennen
kaikkea tekniseksi menetelmilsi, jolla lasista tehdddn ldpindkyméton, ja ettd sen
monimutkaisuus tekee siitd vaikeamman muistaa, on jétettdvéd tutkittavaksi
ottamatta, koska siind arvostellaan tosiseikkojen arviointia.

Yhteis6jen tuomioistuimen arviointi asiasta

EY 225 artiklasta ja yhteis6jen tuomioistuimen perussaénnon 58 artiklasta seuraa,
etti muutosta voidaan hakea vain oikeuskysymyksid koskevilta osin. Ndin ollen
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tosiseikkojen arviointi ei sitd tapausta lukuun ottamatta, ettd ensimmadisen oikeus-
asteen tuomioistuimelle esitetty selvitys on otettu huomioon vadristyneelld tavalla,
ole sellainen oikeuskysymys, ettd se sindnsd kuuluisi yhteiséjen tuomioistuimen
harjoittaman valvonnan piiriin (ks. mm. yhdistetyt asiat C-280/99 P—C-282/99 D,
Moccia Irme ym. v. komissio, tuomio 21.6.2001, Kok. 2001, s. I-4717, 78 kohta ja asia
C-104/00 P, DKV v. SMHYV, tuomio 19.9.2002, Kok. 2002, s. I-7561, 22 kohta).

Valituksenalaisen tuomion 26—30 kohdassa yhteistjen ensimméisen oikeusasteen
tuomioistuin tarkasteli konkreettisesti kyseessd olevia lasituotteita.

Se totesi, ettd kuvio, joka muodostuu lukemattomista toistuvista pienistd juovista,
olipa laatan pinta-ala kuinka suuri tahansa, muodostaa osan tavaran ulkomuodosta
ja sekoittuu itse tavaran ulkondkoon silld seurauksella, ettd sitd pidetddn ennen
kaikkea lasin ldpindkyméttdmyyden takaavana teknisend menetelménd. Liséksi
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, ettd hakemuksen kohteena olevan
kuvion monimutkaisuus ja mielikuvituksellisuus johtuvat pikemminkin esteettisesté
tai koristeellisesta viimeistelystd. Se arvioi, ettd kuvion yleisen monimutkaisuuden ja
sen vuoksi, ettd se sijaitsee tavaran ulkopinnalla, timén kuvion yksittdisid yksityis-
kohtia ei voida ndhdd eiké sitd voida tarkastella havaitsematta samalla tavaran
ominaispiirteitd. Lisdksi kuvion aiheuttama vaikutelma ei ole aina sama ja se voi olla
erilainen katsomiskulman, valon médrén tai lasin laadun mukaan.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, ettd kohdeyleiso, joka muodostuu
sekd rakennusalan ammattilaisista ettd kuluttajista yleensd, ei katso merkkid
osoitukseksi alkuperisti.

Glaverbelin vaitteiden tarkoituksena on osoittaa, ettd kuluttaja késittds riidanalaisen
kuvion valittomasti ja selvésti osoitukseksi tavaroiden alkuperistd.
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Tarkoituksena on siis ainoastaan saattaa uudelleen arvioitavaksi ensimméisen
oikeusasteen tuomioistuimen tekemi tosiseikkojen arviointi, eiké tdssd yhteydessd
ole esitetty niyttod siitd, ettd todistusaineisto olisi otettu huomioon védristyneelld
tavalla,

Niilld perusteilla valitusperusteen toinen kohta on selvésti perusteeton.

Niin ollen se on hyléttava.

Kolmas kohta

Asianosaisten lausumat

Glaverbelin mukaan on otettava huomioon, ettd on rekisterdity useita itse tavaran
muodosta koostuvia tavaramerkkejd. Se huomauttaa, ettd esimerkiksi tavaroiden
pakkaukset tai pullot voivat saada suojaa tavaramerkkeini ja ne voidaan rekister6idd,
vaikka niiden ensisijainen tarkoitus on sisiltdé tavara tai esitelld sitd. Tavaran muoto
koostuu tavaran ulkomuodosta, kuten kyseessi olevassa asiassa. Téstd seuraa se, ettd
jos tavaroiden muotoja voidaan rekister6idd myos muiden tuntomerkkien puut-
tuessa, on voitava rekisterdidd myos sellainen merkki, joka on kyseessa késiteltdvina

olevassa asiassa, erityisesti koska erityyppisié tavaramerkkejé on kisiteltavé samalla
tavalla.

SMHYV toteaa, ettd tim# valitusperusteen kohta on selvdsti perusteeton, koska
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole missddn vaiheessa kieltényt yleisesti
sellaisen merkin rekisterdimistd, joka koostuu tavaran pinnalla olevasta koristeelli-
sesta kuviosta.
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Yhteisojen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 4 artiklan mukaan yhteisén tavaramerkkini voi olla tavaroiden
tai niiden péallyksen muoto, samalla tavoin kuin se voi olla kuvio tai miké tahansa
merkki, joka voidaan esittdd graafisesti. Asetuksen 4 artiklassa todetaan kuitenkin,
ettd tuollainen merkki voi olla tavaramerkki vain, jos silld voidaan erottaa yrityksen
tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 19 koh-
dassa, ettd tavaran pinnalla oleva kuvio voi olla yhteison tavaramerkki, jos tietyn
yrityksen tavarat tai palvelut voidaan sen avulla erottaa muiden yritysten tavaroista
tai palveluista.

Se ei siis katsonut, ettd tavaroiden pinnalla olevaa merkkid ei voitaisi lainkaan
rekisterdida.

Niin ollen viite siitd, ettd jos muoto voidaan rekisteroidi, pitdd olla mahdollista
rekisterdidd sellainen merkki, joka on kyseessd kisiteltdvind olevassa asiassa,
perustuu my6s virheelliseen oletukseen. Se on yksin tdlld perusteella selvisti
perusteeton.
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Niilld perusteilla valitusperusteen kolmas kohta on hylittavi.

Neljéis kohta

Asianosaisten lausumat

Glaverbel viitti4, etti ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin ei ottanut valituksen-
alaisen tuomion 32 kohdassa huomioon kuluttajien lausuntoja, jotka sisiltdvit
sellaisia vakuutuksia, kuin "kun nien lasin, jossa on kyseess4 oleva kuvio, tiedén, etté
timi lasi on periisin tietyltd valmistajalta”, koska niilld pyritddn osoittamaan, ettd
merkki on tullut kdytdssd erottamiskykyiseksi. Glaverbel viittad, ettd vaikka nuo
lausumat toimitettiinkin SMHV:oon liittyen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 koh-
taan perustuvaan vaatimukseen sen osoittamiseksi, ettd merkki on tullut huomatta-
van kiyton seurauksena erottamiskykyiseksi, ei tdmé tarkoita sitd, ettd yhteisGjen
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin voi jittdd ne huomioon ottamatta
tutkiessaan asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuvaa vaatimusta. Itse
asiassa mainittuun vakuutukseen perustuva viite esitettiin 7 artiklan 1 kohdan b
alakohtaan perustuvan vaatimuksen tueksi. Tdssé vakuutuksessa ei ole mitédén, mistéd
voisi vetdd sellaisen johtop#itoksen, ettd sen antanut henkil6 olisi ollut tietoinen
kyseessd olevien lasilaattojen laajalle levinneestd kiytostd. Se péinvastoin pikem-
minkin kuvaa ainoastaan kuluttajan mielipidettd, jonka mukaan lasilaatat ovat
erottamiskykyisid.

SMHYV viittas, ettd

— vaikka se ei ole analysoinut tai vertaillut yksityiskohtaisesti niitd lausuntoja,
joihin Glaverbel on vedonnut, nuo asiakirjat, jotka toimitettiin liitettyind
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Glaverbelin rekisterdintihakemukseen, on sen mukaan jitettdva tutkittavaksi
ottamatta muutoksenhakumenettelyssd, koska niitd ei ole esitetty menettelyn
aikaisemmassa vaiheessa

— ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin otti joka tapauksessa huomioon
kyseessd oleviin asiakirjoihin sisiltyvit asiantuntijalausunnot ja katsoi, ettd
koska asiantuntijoita ei voida katsoa ainoiksi henkildiksi, jotka muodostavat
kohdemarkkinat, nuo lausunnot eivit voi muuttaa sen arviointia siitd, kuinka
keskivertokuluttaja kisittdd lasiin painetun kuvion.

Yhteisojen tuomioistuimen arviointi asiasta

Vastoin SMHV:n ndkemystd lausunnot, joihin Glaverbel vetoaa ja jotka 16ytyvit
valituksen liitteestd A 12, esitettiin ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimessa. Ne
esitettiin kanteen liitteend 7. Tamén vuoksi kyseessé olevien asiakirjojen esittdmistéd
vastaan tehtyd oikeudenkdyntivditettd ei voida hyvaksyd.

Namad asiakirjat sisdltdvat yhden Glaverbelin tyontekijan antaman lausunnon ja
15 muuta lausuntoa lasialan ammattilaisilta ja asiantuntijatoimittajilta. Kaikki
lausunnot sisaltdvat vakuutuksen, jonka mukaan lausunnon antaja tunnistaa
vilittomésti ndhdesséddn riidanalaisen kuvion sen olevan Glaverbeliltd perdisin oleva
madrétynlainen lasimalli. Kaikki lausuntoja antaneet henkilot tekevit selviksi, ettd
he ovat saaneet tietonsa tuotteista tyénsé kautta. Enemmistd painottaa sité, ettd
heilld on pitkd kiytinnén kokemus ja ettd riidanalaisella kuviolla varustettuja
tavaroita on ollut kauan markkinoilla.
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0 Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 32 koh-
dassa niihin asiakirjoihin liittyen, ettd

— sen johtopadtdstd siitd, ettd merkiltd puuttuu erottamiskyky, ei muuta
Glaverbelin viite, jonka mukaan kuluttaja voi tunnistaa hakemuksen kohteena
olevan merkin, koska silli varustettuja tavaroita on markkinoitu hyvin kauan ja
koska asiantuntijat eivit voi olla tunnistamatta, ettd néin kuvioidut tavarat ovat
periisin kantajalta

— ensinnikin hylitty viite perustuu arvioon siité, ettd merkki on kaytossd tullut
erottamiskykyiseksi, eikd siitd, ettd hakemuksen kohteena oleva merkki olisi
sellaisenaan erottamiskykyinen, ja toiseksi asiantuntijoita eli rakennusalan tai
lasiteollisuuden ammattilaisia ei voida pité# ainoina kyseessé olevien tavaroiden
kohdeyleis66n kuuluvina henkilSina.

51 Nami perustelut, lausuntojen sisiltd ja niitd antaneiden asema huomioon ottaen on
ilmeist#, ettd toisin kuin Glaverbel véittis, ensimméisen oikeusasteen tuomioistuin
hylkisi kyseessi olevat lausunnot niitd arvioituaan, eiké ainoastaan silld muodolli-
sella perusteella, etti ne esitettiin kéytolld saavutettuun erottamiskykyyn perustuvan
rekisterdintivaatimuksen tueksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla,

52 Glaverbelin esittimé viite on siis selvisti perusteeton.
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Vaikka tarkasteltu valitusperusteen kohta sisdltdd myds viitteen siitd, ettd
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin jétti virheellisesti johtamatta lausuntojen
siséllostd sitd, ettd ne antaneet henkilot ovat vahvistaneet, etté riidanalainen kuvio on
sellaisenaan erottamiskykyinen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdan tarkoituksessa, on riittdvdd todeta, etti tuollainen viite merkitsee
samaa kuin vaatia tosiseikkojen arviointia uudelleen ja etti ndin ollen viitteen
tutkittavaksi ottamisen edellytykset muutoksenhaun yhteydessi selvisti puuttuvat,
kun ei ole olemassa seikkoja, jotka osoittaisivat, ettd esitetty todistusaineisto olisi
otettu huomioon vééristyneelld tavalla.

Néin ollen my®6s valitusperusteen neljds kohta on hylittéva.

Kun yhtdkadn valitusperusteen neljdstd kohdasta ei ole hyviksytty, valitus on niilld
perusteilla hylattava.

Oikeudenkiyntikulut

Yhteis6jen tuomioistuimen tyéjérjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota
118 artiklan perusteella sovelletaan valituksen kisittelyyn, asianosainen, joka havidd
asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut.
Koska Glaverbel on hévinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkéyn-
tikulut SMHV:n vaatimusten mukaisesti.
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Nailld perusteilla

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)

on médrannyt seuraavaa:

1) Valitus hyldtdin,

2) Glaverbel SA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut,

Annettiin Luxemburgissa 28 péiviind kesakuuta 2004.

R. Grass C. Gulmann

kirjaaja viidennen jaoston puheenjohtaja
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