TUOMIO 9.9.2010 — ASIA C-265/09 P

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmadinen jaosto)

9 pdivédna syyskuuta 2010*

Asiassa C-265/09 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perusséddnnon 56 artiklaan perustu-
vasta valituksesta, joka on pantu vireille 10.7.2009,

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asia-
miehendidn G. Schneider,

valittajana,

ja jossa valittajan vastapuolena on

BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG, kotipaikka Hampuri (Sak-
sa), edustajanaan Rechtsanwalt M. Wolter,

kantajana ensimmaéisessé oikeusasteessa,

* Oikeudenkéyntikieli: saksa.
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UNIONIN TUOMIOISTUIN (ensimmainen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Tizzano sekéd tuomarit E. Levits,
A. Borg Barthet, J.-J. Kasel ja M. Safjan (esitteleva tuomari),

julkisasiamies: Y. Bot,
kirjaaja: R. Grass,

ottaen huomioon kirjallisessa kasittelyssi esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 6.5.2010 pidetysséd istunnossa esittimén ratkaisuehdo-
tuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Sisamarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV) vaatii va-
lituksessaan unionin tuomioistuinta kumoamaan Euroopan yhteistjen ensimmai-
sen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-23/07, BORCO-Marken-Import Mat-
thiesen vastaan SMHV (a), 29.4.2009 antaman tuomion (Kok., s. II-861; jaljempéna

I - 8281



TUOMIO 9.9.2010 — ASIA C-265/09 P

valituksenalainen tuomio), jolla se kumosi SMHV:n neljannen valituslautakunnan
30.11.2006 tekemén péaétoksen (asia R 808/2006-4); mainitussa paéatoksessé hyléttiin
valitus tutkijan padtoksestd, jolla evittiin kuviomerkin "a” rekisterdinti yhteison tava-
ramerkiksi (jaljempéan riidanalainen paatos).

Asiaa koskevat oikeussdannot

Yhteison tavaramerkista 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL
1994, L 11, s. 1) on kumottu yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annetulla neuvoston
asetuksella (EY) N:o 207/2009 (kodifioitu toisinto) (EUVL L 78, s. 1), joka tuli voi-
maan 13.4.2009. Kun otetaan huomioon tosiseikkojen tapahtuma-aika, késiteltavana
olevaan oikeusriitaan sovelletaan kuitenkin edelleen asetusta N:o 40/94.

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

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

Tdamdn asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa sdddetddn, ettd seuraavia merkkejd ei
rekisteroida:



SMHYV v. BORCO-MARKEN-IMPORT MATTHIESEN

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

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

Tdamin asetuksen 74 artiklan 1 kohdan mukaan "menettelyssd [SMHV] tutkii asiasi-
sallon viran puolesta”.

Asian tausta

BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (jiljempénd BORCO) teki
14.9.2005 SMHV:lle hakemuksen kuviomerkin

rekister6imiseksi yhteison tavaramerkiksi.
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Tavarat, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kan-
sainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekister6imistd varten koskevaan, 15.6.1957
tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, poh-
jautuvan luokituksen luokkaan 33, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta "Alkoholijuo-
mat paitsi oluet, viinit, kuohuviinit ja viinid siséltdvat juomat”.

Tutkija hylkasi rekisteréintihakemuksen 31.5.2006 tekemailldadn paatoksellda asetuk-
sen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla silld perusteella, ettd kyseinen
merkki ei ole erottamiskykyinen. Tutkija esitti, ettd haettu tavaramerkki on tarkka
kopio kreikkalaisesta pienesté kirjaimesta "a” ilman sen graafista muuntelua ja ettd
kreikankieliset ostajat eivit katso tdtd merkkié osoitukseksi tavaramerkin rekisterin-

tihakemuksessa nimettyjen tavaroiden kaupallisesta alkuperista.

BORCO valitti tistd padtoksestd 15.6.2006 SMHV:n sisilla.

Valitus hyléttiin riidanalaisella péétokselld silla perusteella, ettd kyseinen merkki
ei ole asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa edellytetylla tavalla
erottamiskykyinen.

Kanne ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

BORCO nosti 5.2.2007 ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimessa kanteen rii-
danalaisen padtoksen kumoamiseksi vedoten kolmeen kanneperusteeseen, jotka
koskivat asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan, timin asetuksen
7 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja tdméin asetuksen 12 artiklan rikkomista. BOR-
CO muun muassa viéitti ensimméisen kanneperusteensa yhteydessd, ettd kyseinen
merkki on asetuksen N:o0 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa edellytetylld tavalla
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erottamiskykyinen, koska sen avulla voidaan tunnistaa, ettd kyseiset Nizzan sopi-
mukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 33 kuuluvat tavarat ovat peréisin sen
yrityksestd, ja vastaavasti erottaa ne muiden yritysten tavaroista. Koska kirjaimet voi-
vat muodostaa timéan asetuksen 4 artiklan mukaan tavaramerkin, ei voida katsoa, ettd
niiltd puuttuu periaatteessa aina tdimén asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdas-
sa tarkoitettu erottamiskyky, ilman ettd saman asetuksen 4 artiklan sisélto tehtéisiin
merkityksettomaksi.

Valituksenalaisen tuomion 39 kohdassa ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin
totesi aluksi, ettd SMHV:n neljannen valituslautakunnan olisi pitanyt tutkia, kiyko
asiassa ilmi, ettei haetulla merkilld voida erottaa kreikankielisten keskivertokulutta-
jien keskuudessa BORCO:n tavaroita toista alkuperid olevista tavaroista, koska jo vé-
hdinenkin erottamiskyky riittdd estimain asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b
alakohdassa sdéddetyn ehdottoman hylkdysperusteen soveltamisen.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituslautakunnan esilli olevassa
asiassa suorittamasta arvioinnista valituksenalaisen tuomion 40—-52 kohdassa, etta va-
lituslautakunta oli kieltaytynyt erityisesti asetuksen N:o 40/94 4 artiklan vastaisesti
tunnustamasta lainkaan yksittdisten kirjainten erottamiskykya ilman edelld mainitun
konkreettisen tutkinnan suorittamista.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin jatkoi SMHV:n neljannen valituslautakun-
nan paatoksen tarkastelemista seuraavasti:

”53 Neljanneksi [SMHV:n neljds] valituslautakunta on katsonut riidanalaisen paatok-
sen 25 kohdassa, ettd kohdeyleis6 'mahdollisesti’ katsoo kirjaimen ’a’ sellaisten
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alkoholijuomien, jotka on nimetty tavaramerkkihakemuksessa, osalta viittauk-
seksi laatuun (laatu A’), osoitukseksi koosta tai tyypin tai lajin nimitykseksi.

54 SMHYV eivoi viittdd, ettd [SMHV:n neljés] valituslautakunta olisi ndin todetessaan
tutkinut konkreettisesti kyseesséd olevan merkin erottamiskykya. Sen lisdksi, ettd
tdméd peruste on epdilevyytensd vuoksi merkitykseton, siind ei nimittédin viitata
mihinkadn konkreettiseen seikkaan, joka mahdollistaisi sellaisen johtopéitoksen
tekemisen, ettd kohdeyleiso6 katsoo haetun tavaramerkin tavaramerkkihakemuk-
sessa nimettyjen tavaroiden osalta viittaukseksi laatuun, osoitukseksi koosta tai
tyypin tai lajin nimitykseksi [ks. vastaavasti asia T-302/06, Hartmann v. SMHV
(E), tuomio 9.7.2008, 44 kohta]. Téstd seuraa, ettd [SMHV:n neljis] valituslauta-
kunta ei ole ndyttianyt toteen, ettd haetulta tavaramerkiltd puuttuu erottamiskyky”

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 56 kohdas-
sa seuraavaa:

"Kaikesta edelld esitetystd johtuu, ettd valituslautakunta on soveltanut virheellises-
ti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, kun se on johtanut haetun
merkin erottamiskyvyn puuttumisen pelkastédan siit4, ettei siind ole muunnelmia tai
graafisia koristeluja Times New Roman -kirjasinlajiin ndhden ilman etti se olisi tutki-
nut konkreettisesti, voidaanko merkilld erottaa kyseessi olevat tavarat kohdeyleison
keskuudessa [BORCO:n] kilpailijoilta perdisin olevista tavaroista.”

Niin ollen ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin hyviksyi ensimmadisen kan-
neperusteen ja kumosi riidanalaisen péaatoksen tutkimatta kahta muuta BORCO:n
esittaiméd kanneperustetta. Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin muistutti, ettd
SMHV:n oli asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan nojalla tutkittava uudelleen
BORCO:n tekemai rekisterdintihakemus valituksenalaisen tuomion perustelujen
valossa, ja katsoi, ettei ollut tarpeen lausua BORCO:n toisesta vaatimuksesta, jossa
vaaditaan toteamaan, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c¢ alakohta
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ja 2 kohta eivit estd kyseisen tavaramerkin rekisterdinti rekisterdintihakemuksessa
nimettyja tavaroita varten.

Asianosaisten vaatimukset

SMHYV vaatii valituksessaan, jonka tueksi se vetoaa yhteen valitusperusteeseen, joka
jakaantuu kolmeen osaan, jotka koskevat vaatimusta erottamiskyvyn konkreettisesta
tutkimisesta, a priori -tutkinnan viitettyé olettamuksiin perustavuutta ja selvitysvas-
tuun jakoa, ettd unionin tuomioistuin

— kumoaa valituksenalaisen tuomion

— ensisijaisesti hylkdd BORCO:n ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa nos-
taman kanteen

— toissijaisesti palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen ja

— velvoittaa BORCO:n korvaamaan sekd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistui-
messa ettd unionin tuomioistuimessa aiheutuneet oikeudenkéyntikulut.

BORCO vaatii, ettd unionin tuomioistuin hylkda valituksen ja velvoittaa SMHV:n
korvaamaan oikeudenkdyntikulut.
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Valitus

Ainoan valitusperusteen ensimmdinen osa

Asianosaisten lausumat

SMHYV viittia, etta toisin kuin ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, mer-
kin erottamiskyvyn tutkiminen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
nojalla ei merkitse aina sité, ettd erilaisia tavaroita koskevan konkreettisen tutkinnan
yhteydessé todetaan, voidaanko télld merkilld erottaa erilaiset tavarat toisistaan.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin on SMHV:n mukaan soveltanut timén ase-
tuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa véérin, kun se on hylannyt SMHV:n neljannen
valituslautakunnan omaksuman kannan pelkéstién siité syysti, ettd valituslautakunta
on vahvistanut tiettyyn ryhméaén kuuluvien merkkien osalta periaatteen, jonka mu-
kaan tdiman ryhmén merkit eivit voi yleensé osoittaa alkuperéd. Ensimmaisen oikeus-
asteen tuomioistuimen olisi pitényt selvittdd, pitddko valituslautakunnan toteamus
asian tosiseikkojen valossa paikkansa.

SMHYV vetoaa viitteensd tueksi kolmiulotteisia merkkeja (asia C-136/02 P, Mag
Instrument v. SMHYV, tuomio 7.10.2004, Kok., s. 1-9165) ja vidrimerkkejd (asia
C-104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003, Kok., s. I-3793 ja asia C-49/02, Heidelberger
Bauchemie, tuomio 24.6.2004, Kok., s. I-6129) koskevaan unionin tuomioistuimen
oikeuskéytdntoon sekd mainoslauseita ja verkkotunnuksia koskevaan unionin yleisen
tuomioistuimen oikeuskéytédntoon. Mainitussa oikeuskdytdnnossd sallitaan eri ryh-
miin kuuluvien merkkien osalta se, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b
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alakohdassa tarkoitetun erottamiskyvyn konkreettisessa tutkinnassa voidaan tukeu-
tua kuluttajan nidkemykseen ja tihdn nikemykseen vaikuttaviin tekijoihin liittyviin
yleisiin toteamulksiin, ja luovutaan usein kyseisessi rekisteréintihakemuksessa nimet-
tyjen tavaroiden ja palveluiden konkreettisesta tutkimisesta.

SMHYV korostaa, ettd jos kolmiulotteisia merkkeji arvioitaessa voidaan todeta, ettd
kuluttaja ei ole tottunut olettamaan tavaroiden muodon perusteella graafisen tai sa-
nallisen osatekijan puuttuessa, ettd tavaroilla on tietty alkuperd (em. asia Mag Instru-
ment v. SMHYV, tuomion 30 kohta), pitdisi olla my6s mahdollista todeta, ettd kuluttaja
ei ole tottunut olettamaan sellaisten yksittdisten kirjainten, joissa ei ole graafisia osa-
tekijoitd, perusteella, ettd tavaroilla on tietty alkupera.

Virimerkkien ryhméén kuuluvien merkkien tutkimisen osalta unionin tuomioistuin
on katsonut, ettd vireilld ei ole ldhtokohtaista erottamiskykya kuin poikkeuksellisissa
olosuhteissa, mutta ne voivat mahdollisesti kdytdssa tulla erottamiskykyisiksi tavara-
merkkihakemuksessa mainittujen tavaroiden tai palvelujen osalta (em. asia Heidel-
berger Bauchemie, tuomion 39 kohta). SMHYV katsoo, ettd samanlaisen toteamuksen
tekemisen pitdisi olla sallittua yksittéisten kirjainten osalta, kun otetaan huomioon
erityisesti se seikka, ettd yksittdiset kirjaimet mielletdén yleensa tyypin nimitykseksi,
numerokoodin osaksi tai osoitukseksi koosta tai muuksi samankaltaiseksi tiedoksi.

BORCO riitauttaa SMHV:n esittdmén tulkinnan. Se esittéé, ettd erottamiskyvyn kasi-
tettd on tulkittava samalla tavalla kaikkiin ryhmiin kuuluvien tavaramerkkien osalta.
Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ei eroteta eri ryhmiin kuulu-
via tavaramerkkeja toisistaan niiden erottamiskyvyn arviointia varten. Tavaramerkin
erottamiskykyd on aina arvioitava suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita
varten tavaramerkin rekister6intid on haettu. Mahdollinen suurempi vaikeus tiettyjen
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tavaramerkkien erottamiskyvyn konkreettisessa arvioinnissa ei oikeuta sellaisenaan
olettamaan, ettd téllaisilta tavaramerkeiltd puuttuu ldhtokohtaisesti erottamiskyky.

Toisin kuin SMHYV viittaa, esilld olevaan asiaan ei voida BORCO:n mukaan soveltaa
varimerkkien ja kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamiskykyé koskevia oikeus-
kéytannossa kehitettyja periaatteita. Koska haettu tavaramerkki on kuviomerkki, joka
esittdd tavallisella kirjasinlajilla kirjoitettua kreikkalaisten aakkosten yksittdistd kir-
jainta, joka on ”a’; ja jossa ei ole muuta graafista osatekijad, on sen sijaan sovellettava
sanamerkkien osalta kehitettyjd periaatteita.

Unionin tuomioistuimen vahvistamaa empiiristd sdéntod, jonka mukaan keskiverto-
kuluttaja ei ole tottunut olettamaan tavaroiden tai niiden pakkauksen muodon perus-
teella graafisen tai sanallisen osatekijan puuttuessa, etti tavaroilla on tietty alkupera
(asia C-25/05 P, Storck v. SMHYV, tuomio 22.6.2006, Kok., s. I-5719, 27 kohta), ei voida
soveltaa esilld olevaan asiaan. Yksittdinen kirjain on nimittdin merkki, joka ei liity
kyseiselld merkilld varustettujen tavaroiden ulkoasuun. Sitd paitsi mikaan ei viittaa
sithen, ettéd kuluttaja mieltéd yksittdisesté kirjaimesta muodostuvan tavaramerkin toi-
sella tavalla kuin kahdesta tai useammasta kirjaimesta muodostuvan tavaramerkin.

Lisdksi nidkemys, jonka mukaan on mahdollista vapautua suorittamasta tutkintaa ta-
varamerkkihakemuksessa konkreettisesti mainittujen tavaroiden ja palvelujen osalta,
on BORCO:n mukaan yksiselitteisesti unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeus-
kéaytdnnon vastainen.
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Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Aluksi on muistutettava, ettd kirjaimet ovat asetuksen N:o 40/94 4 artiklan mukaan
yksi ryhmaé niitd merkkej4, jotka voivat olla yhteison tavaramerkkeing, jos néilld mer-
keilld voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai
palveluista.

Se, ettd jokin merkki yleisesti ottaen voi olla tavaramerkking, ei merkitse sit4, ettd taima
merkki olisi valttamatta 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuin tavoin erot-
tamiskykyinen suhteessa tiettyyn tavaraan tai palveluun (yhdistetyt asiat C-456/01 P
ja C-457/01 P, Henkel v. SMHYV, tuomio 29.4.2004, Kok., s. I-5089, 32 kohta).

Tdmin sddnnoksen mukaan sellaisia tavaramerkkejé, joilta puuttuu erottamiskyky, ei
rekisteroida.

Vakiintuneesta oikeuskdytdnndsté ilmenee, ettd tédssd sadnnoksessd tarkoitettu tava-
ramerkin erottamiskyky merkitsee sit4, ettd tavaramerkki pystyy yksiloimaan rekiste-
rointihakemuksessa tarkoitetun tavaran tietyn yrityksen tavaraksi ja erottamaan ndin
tdmaén tavaran muiden yritysten tavaroista (em. yhdistetyt asiat Henkel v. SMHYV, tuo-
mion 34 kohta; asia C-304/06 P, Eurohypo v. SMHYV, tuomio 8.5.2008, Kok., s. I-3297,
66 kohta ja asia C-398/08 P, Audi v. SMHYV, tuomio 21.1.2010, Kok., s. I-535, 33 kohta).

Erottamiskykyd on arvioitava vakiintuneen oikeuskdytidnnon mukaan yhtéalta suh-
teessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten rekisterdintid on haettu, ja toi-
saalta suhteessa siihen, miten kohdeyleis6 mieltdd tavaramerkin (em. asia Storck v.
SMHYV, tuomion 25 kohta; em. yhdistetyt asiat Henkel v. SMHYV, tuomion 35 kohta
ja em. asia Eurohypo v. SMHYV, tuomion 67 kohta). Lisdksi unionin tuomioistuin on
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todennut, kuten SMHV:kin myontéé valituksessaan, ettd titd arviointimenetelmad
voidaan my0s soveltaa ainoastaan yhdestd véristd muodostuvien merkkien, kolmi-
ulotteisten tavaramerkkien ja iskulauseiden erottamiskyvyn arviointiin (ks. vas-
taavasti asia C-447/02 P, KWS Saat v. SMHYV, tuomio 21.10.2004, Kok., s. I-10107,
78 kohta; em. asia Storck v. SMHYV, tuomion 26 kohta ja em. asia Audi v. SMHYV,
tuomion 35 ja 36 kohta).

Vaikka tavaramerkkien erottamiskykyd koskevat arviointiperusteet ovat samat eri
ryhmiin kuuluville tavaramerkeille, nditd perusteita sovellettaessa voi kuitenkin kay-
d4 niin, ettd kohdeyleiso ei valttdmattd mielld eri ryhmiin kuuluvia merkkejd samalla
tavoin ja ettd ndin ollen tiettyihin ryhmiin kuuluvien tavaramerkkien erottamiskykya
voi olla vaikeampi osoittaa kuin toisiin ryhmiin kuuluvien tavaramerkkien erottamis-
kykya (ks. yhdistetyt asiat C-473/01 P ja C-474/01 P, Procter & Gamble v. SMHYV, tuo-
mio 29.4.2004, Kok., s. I-5173, 36 kohta; asia C-64/02 P, SMHV v. Erpo Méobelwerk,
tuomio 21.10.2004, Kok., s. I-10031, 34 kohta; em. asia Henkel v. SMHYV, tuomion 36
ja 38 kohta ja em. asia Audi v. SMHYV, tuomion 37 kohta).

Téltd osin unionin tuomioistuin on jo tdsmentdnyt, ettd vaikeudet, joita tiettyihin
ryhmiin kuuluvista tavaramerkeisté voi erottamiskyvyn toteamisessa niiden luonteen
vuoksi aiheutua ja jotka on aiheellista ottaa huomioon, eivit kuitenkaan voi oikeut-
taa erottamiskyvyn arviointiperusteeseen, sellaisena kuin sitd on oikeuskdytannossé
tulkittu, lisattdvien tai siitd poikkeavien erityisten arviointiperusteiden kéytto6n ot-
tamista (ks. em. asia SMHV v. Erpo Mobelwerk, tuomion 36 kohta ja em. asia Audi v.
SMHY, tuomion 38 kohta).

Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdaddnnon lahentamisestd 21.12.1988 annetun en-
simmaéisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklaa, joka
on sanamuodoltaan sama kuin asetuksen N:o 40/94 7 artikla, koskevasta oikeuskay-
tdnnostéd kdy ilmi, ettd tavaramerkin erottamiskykyéd on aina arvioitava konkreetti-
sesti suhteessa tavaramerkkihakemuksessa nimettyihin tavaroihin tai palveluihin (ks.

I - 8292



36

37

38

39

SMHYV v. BORCO-MARKEN-IMPORT MATTHIESEN

vastaavasti em. asia Libertel, tuomion 76 kohta ja asia C-363/99, Koninklijke KPN
Nederland, tuomio 12.2.2004, Kok., s. I-1619, 31 ja 33 kohta).

Kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 47 kohdassa, vaatimus siit4,
ettd on arvioitava konkreettisesti, voidaanko kyseiselld merkilld erottaa tavaramerk-
kihakemuksessa nimetyt tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palve-
luista, mahdollistaa asetuksen N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa sdddetyn
hylkdysperusteen ja sen tdmédn asetuksen 4 artiklassa tunnustetun seikan, ettd tietty
merkki voi yleisesti ottaen olla tavaramerkking, yhteensovittamisen.

Télta osin on tdrkedd huomata, ettd vaikka mainitusta oikeuskdyténnostd kiy ilmi,
ettd unionin tuomioistuin on katsonut, ettd on olemassa tiettyja merkkiryhmis, joilla
voi olla harvemmin lahtokohtaista erottamiskykyé, se ei ole kuitenkaan vapauttanut
tavaramerkkirekistereitd tutkimasta konkreettisesti naihin ryhmiin kuuluvien merk-
kien erottamiskykya.

Erityisesti siitd seikasta, ettd kyseinen merkki muodostuu yksittdisestd kirjaimesta,
jota ei ole graafisesti muunneltu, on muistutettava, ettd merkin rekisterdinti tavara-
merkiksi ei edellytd sitd, ettd tavaramerkin haltijalla on todettu olevan tiettyé kielellis-
td tai taiteellista luovuutta tai mielikuvitusta (asia C-329/02 P, SAT.1 v. SMHYV, tuomio
16.9.2004, Kok., s. 1-8317, 41 kohta).

Téstd seuraa, ettéd varsinkin siitd syystd, ettd erottamiskyvyn toteaminen voi olla vai-
keampaa yksittiisestd kirjaimesta muodostuvan tavaramerkin osalta kuin muiden sa-
namerkkien osalta, SMHYV on velvollinen arvioimaan erilaisia tavaroita tai palveluita
koskevan konkreettisen tutkinnan yhteydessd, voidaanko kyseiselld merkilla erottaa
erilaiset tavarat ja palvelut toisistaan.
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Nain ollen ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin on arvioidessaan, onko SMHV:n
neljds valituslautakunta tutkinut konkreettisesti sitd, voidaanko kyseiselld merkilld
erottaa tavaramerkkihakemuksessa nimetyt tavarat muiden yritysten tavaroista, so-
veltanut asianmukaisesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

Tédstd seuraa, ettd ainoan valitusperusteen ensimméinen osa on hylédttava
perusteettomana.

Ainoan valitusperusteen toinen osa

Asianosaisten lausumat

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole SMHV:n mukaan ottanut huomioon
sitd, ettd merkin erottamiskyvyn tutkinta on a priori -tutkintaa ja ettd tdimén tutkin-
nan jalkeen tehty paitos on siten luonteeltaan aina olettamuksiin perustuva. SMHV
toteaa, ettd keskivertokuluttaja on oikeudellinen kisite ja ettd merkin erottamis-
kyvyn tutkinta on suoritettava riippumatta tdmén merkin tosiasiallisesta kaytosta
markkinoilla.

BORCO viittas, ettd pelkit oletukset eivit riitd siihen, ettd voitaisiin todeta, ettd mer-
kiltd puuttuu kokonaan erottamiskyky. Jos ne riittédisivit, SMHV voisi ilman konk-
reettisia syitd hyldtd tavaramerkin rekisterdintihakemuksen tavaramerkiltd puuttu-
van erottamiskyvyn vuoksi ja perustaa timén ratkaisunsa pelkéstédin oletukseen siit4,
ettd kyseiseltd tavaramerkilta voisi mahdollisesti — syist4, joita edes SMHYV ei tiedd —
puuttua vaadittava erottamiskyky. Tallainen menettelytapa olisi ristiriidassa unionin
tuomioistuimen oikeuskdytdnnon kanssa, jonka mukaan SMHV:n on rekisteréinnin
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ehdottomien hylkdysperusteiden tutkimisen yhteydessé tutkittava perusteellisesti ja
kattavasti kaikki merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

On huomautettava, ettd vaatimus siitd, ettd on suoritettava merkin erottamisky-
kya koskeva a priori -tutkinta, ei ole esteeni sille, ettd tdmi tutkinta suoritetaan
konkreettisesti.

Kuten oikeuskédytdnnostd ilmenee, rekisterdintihakemusten tutkimisen ei pidd olla
minimaalista vaan sen on oltava tiukkaa ja kattavaa, jotta véltettdisiin tavaramerkkien
perusteeton rekisterdinti ja varmistettaisiin oikeusvarmuuteen ja hyvéén hallintota-
paan liittyvistd syistd, ettei sellaisia tavaramerkkeji rekister6idd, joiden kaytto voitai-
siin menestyksekkadsti riitauttaa tuomioistuimissa (ks. vastaavasti em. asia Libertel,
tuomion 59 kohta ja em. asia SMHV v. Erpo Mobelwerk, tuomion 45 kohta).

A priori -tutkinnan tavoite tehtéisiin tyhjéksi, jos SMHYV voisi timan tuomion 39 koh-
dassa mainitusta vaatimuksesta, joka koskee haetun tavaramerkin erottamiskyvyn
konkreettista tutkimista, huolimatta tukeutua oletuksiin tai pelkkiin epdilyksiin esit-
tamattd merkityksellistd perustetta.

Tastd seuraa, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut valituk-
senalaisen tuomion 54 kohdassa asianmukaisesti, ettd SMHV:n neljas valituslauta-
kunta, joka on perustanut ratkaisunsa olettamukseen, ei ole tdyttinyt vaatimuksia,
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joita sovelletaan merkin, jonka rekisterdintid tavaramerkiksi on haettu asetuksen
N:0 40/94 nojalla, erottamiskyvyn tutkintaan.

Ainoan valitusperusteen toinen osa on néin ollen hyléttévé perusteettomana.

Ainoan valitusperusteen kolmas osa

Asianosaisten lausumat

SMHYV vaittaa, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin on arvioinut asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla suoritetun tutkinnan yhteydessé
védrin selvitysvastuun jakoa siltd osin kuin se on katsonut, ettd SMHV:n on aina 0soi-
tettava konkreettisiin seikkoihin viittaamalla, ettd rekisteroitaviksi haettu tavara-
merkki ei ole erottamiskykyinen.

Koska rekisterdintimenettely on hallinnollinen menettely eiké kontradiktorinen me-
nettely, jossa SMHV:n olisi esitettdvd tavaramerkin hakijalle nayttoa hylkdysperus-
teiden tueksi, tavaramerkin hakijan, joka vetoaa valituksessaan haetun tavaramerkin
erottamiskykyyn, tehtdvdnd on esittdd konkreettiset ja perustellut tiedot siita, etté
tdma merkki on erottamiskykyinen.
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SMHYV katsoo, ettd tilanteessa, jossa se toteaa, ettd haetulla tavaramerkillé ei ole luon-
taista erottamiskykyd, se voi perustaa arvionsa paljon kiytettdvien kulutustavaroi-
den kaupassa saatuun yleiseen kidytdnnon kokemukseen perustuviin seikkoihin, jotka
kaikkien voidaan olettaa tuntevan ja jotka erityisesti ndiden tuotteiden kuluttajat tun-
tevat. SMHV:lla ei ole tillaisessa tilanteessa velvollisuutta esittdaa esimerkkeja tallai-
sesta kdytdannon kokemuksesta.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin on SMHV:n mukaan loukannut téti peri-
aatetta, koska se arvostelee valituksenalaisen tuomion 54 kohdassa SMHV:n neljatta
valituslautakuntaa siitd, ettei se viittaa mihinkddn konkreettiseen tosiseikkaan. Va-
lituslautakunta olisi voinut, toisin kuin ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin on
arvioinut, perustaa arvionsa seikkoihin, jotka perustuvat saatuun yleiseen kokemuk-
seen, jonka mukaan yksittdisia kirjaimia kdytetddn yleisesti muun muassa tyypin ni-
mityksind, numerokoodin osana tai osoituksina koosta ja jonka mukaan ne mielle-
tddn téllaisiksi.

Niama toteamukset ovat BORCO:n mukaan oikeudellisesti virheellisia.

Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan mukaan SMHV:n on, kun se tutkii ehdot-
tomia hylkédysperusteita rekisterdintimenettelyn aikana, tutkittava merkitykselliset
tosiseikat viran puolesta. Ainoastaan silloin, kun SMHYV on esittinyt ne konkreet-
tiset seikat, jotka osoittavat erottamiskyvyn puuttumisen, tavaramerkin hakija voi
BORCO:n mukaan riitauttaa ndmé seikat, ja tavaramerkin hakijalla on ainoastaan
télloin todistustaakka oikeudenkéynnissd. SMHYV ei ole siten ottanut valituksessaan
huomioon todistustaakkaa koskevia keskeisid periaatteita.
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Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Aluksi on syytd todeta, ettd ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin on arvostelles-
saan SMHV:n neljitta valituslautakuntaa siitd, ettei se ole osoittanut, ettd haetulta
tavaramerkiltd puuttuu erottamiskyky, soveltanut timén tuomion 35 kohdassa mai-
nittua oikeuskéytdntod, jonka mukaan kyseessd olevan merkin erottamiskykyéd on
tutkittava aina konkreettisesti.

Kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 59 kohdassa, seikat, jotka
liittyvat selvitysvastuun jakoon tavaramerkin rekisterdintimenettelyssi, eivit voi va-
pauttaa SMHV:a asetuksesta N:0 40/94 johtuvista velvoitteistaan.

Tdamén asetuksen 74 artiklan 1 kohdan mukaan SMHV:n on rekisterdinnin ehdot-
tomia hylkdysperusteita tutkiessaan selvitettdva viran puolesta merkitykselliset tosi-
seikat, jotka voivat johtaa téllaisen perusteen soveltamiseen.

Toisin kuin SMHYV viittda, titd vaatimusta ei voida asiassa C-238/06 P, Develey vas-
taan SMHYV, 25.10.2007 annetun tuomion (Kok., s. I-9375) 50 kohdan nojalla lieven-
tad eika selvitysvastuuta kadntad tavaramerkin hakijan vahingoksi.

Kuten tdstd kohdasta ilmenee, ainoastaan siind tapauksessa, ettd hakija vetoaa
SMHV:n arviosta huolimatta haetun tavaramerkin erottamiskykyyn, sen on esitetté-
vé konkreettiset ja perustellut tiedot siité, ettd kyseinen tavaramerkki on erottamis-
kykyinen (em. asia Develey v. SMHV, tuomion 50 kohta).
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Koska SMHV:n neljannen valituslautakunnan arvioinnissa ei ole noudatettu tdméan
tuomion 35 kohdassa mainittuja vaatimuksia, BORCO:lla ei voida katsoa olevan tél-
laista velvollisuutta.

Téastd seuraa, ettdi SMHV:n esittdmdn ainoan valitusperusteen kolmas osa ei ole
perusteltu.

Koska mikddn SMHV:n esittdmén ainoan valitusperusteen kolmesta osasta ei ole pe-
rusteltu, valitus on hylattava.

Oikeudenkiyntikulut

Unionin tuomioistuimen tyojarjestyksen 69 artiklan 2 kohdan, jota sovelletaan saman
tyojérjestyksen 118 artiklan perusteella valitusmenettelyyn, mukaan asianosainen,
joka havida asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéyntikulut, jos vastapuoli on
sitd vaatinut. Koska BORCO on vaatinut SMHV:n velvoittamista korvaamaan oikeu-
denkéyntikulut ja koska SMHV on hévinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan
oikeudenkéyntikulut.

Na4illd perusteilla unionin tuomioistuin (ensimmdiinen jaosto) on ratkaissut asian
seuraavasti:

1) Valitus hylitédén.,
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2) Sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)
velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Allekirjoitukset
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