HENKEL v. SMHV (VALKOISEN JA LAPINAKYVAN PULLON MUOTO)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljis jaosto)

24 piivini marraskuuta 2004 *

Asiassa T-393/02,

Henkel KGaA, kotipaikka Diisseldorf (Saksa), edustajanaan asianajaja C. Osterrieth,
prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana,

vastaan

sisiimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamichindén U. Pfleghar ja G. Schneider,

vastaajana,

jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n neljinnen valituslautakunnan 3.10.2002
tekemdistd padtoksestd (R 313/2001-4), jossa on kyse valkoisen ja lapindkyvén pullon
muodosta koostuvan kolmiulotteisen merkin rekisterdimisests,

* Oikeudenkiiyntikicli: saksa.
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EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN O’IKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (neljés jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja H. Legal sekd tuomarit V. Tiili ja
M. Vilaras, ‘

kirjaaja: hallintovirkamies J. Plingers,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 27.12.2002
jatetyn kannekirjelmin,

ottaen huomioon ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 24.4.2003
jatetyn vastineen,

ottaen huomioon 10.6.2004 pidetyssé istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja teki 5.5.1999 sisdmarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja
mallit) (jljempéni SMHV) yhteisén tavaramerkkid koskevan hakemuksen yhteison
tavaramerkistd 20 piivind joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, perusteella,
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Tavaramerkki, jonka rekisterdinti haettiin, on alla esitetty kolmiulotteinen merkki:

Hakemuslomakkeessa ilmoitetut virit ovat lipinikyvi ja valkoinen.

Tuotteet, joita varten rekisterdintida haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvilisti luokitusta tavaramerkkien rekistersimisti varten koskevaan 15.6.1957
tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna,
pohjautuvan luokituksen luokkiin 3 ja 20 ja vastaavat seuraavaa kuvausta:

— 3 luokka: "saippuat; valkaisutuotteet ja muut vaatteiden pesussa kiytettivit
aineet; puhdistus- ja kiillotusaineet; WC:n huuhteluraikasteet; kemikaalit
posliinin, kiven, puun, lasin, metallien ja muovien puhdistamiseen”

— 20 luokka: "muoviset siilytysastiat nestemiisille, geelimiisille ja tahnamaisille
aineille”,
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Hakemuksen tutkijana toiminut virkamies ilmoitti kantajalle 28.9.2000 paivatylla
kirjeelld, ettd koska tédmén merkiltd puuttuu erottamiskyky asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, sitd ei kyseistd
sidnnosti soveltaen voida rekisterdidi. Tutkija totesi, ettd ylosalaisin asetettu pullo
ei ole mitenkddn epatavallinen kosmetiikka-alalla.

Kantaja kiisti 9.10.2000 paivatylld kirjeelld, ettd timén merkiltd puuttuisi erot-
tamiskyky. Kantajan mukaan kyseessé oleva muoto ja vérit yhdessd tekevit merkin
erottamiskykyiseksi.

Tutkija hylkisi 23.3.2001 tekemillddn padtokselld hakemuksen asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella.

Kantaja teki asetuksen N:o 40/94 59 artiklan perusteella 28.3.2001 valituksen
SMHV:lle tutkijan péétoksesti.

SMHV:n neljis valituslautakunta hylkési valituksen 3.10.2002 tekemllaén paatok-
selld (jaljempani riidanalainen péitos). Sen mukaan hakemuksen kohteena oleva
tavaramerkki ei ole itsessddn erottamiskykyinen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Padasiallisesti valituslautakunta katsoi,
ettii hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki koostuu muodosta ja viristd, jotka
ovat yleisia puhdistusaineiden pakkauksille ja joiden yhdistelmaltd puuttuu taysin
erottamiskyky. Valituslautakunnan mukaan mikéén hakemuksen kohteena olevan
merkin ominaisuus ei ole itsessién erottamiskykyinen ja ndin ollen on epétodenn-
koistd, ettd Lkeskivertokuluttaja, joka kiinnittad vdhdn huomiota pesuaineiden .
pakkausten muotoon ja vériin, mieltdisi niméa ominaisuudet kaupallisen alkuperin
osoittajiksi.
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Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen p#itéksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

SMHYV vaatii, ettii ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkdi kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Kantaja esittdd kanteensa tueksi yhden ainoan kanneperusteen, joka perustuu
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheelliseen soveltamiseen.
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Asianosaisten lausumat

Kantaja riitauttaa valituslautakunnan nakemyksen, jonka mukaan hakemuksen
kohteena olevalta tavaramerkilti puuttuu erottamiskyky. Tavaramerkilld olisi
konkreettinen erottamiskyky silloin kun yleisé ymmartid sen keinoksi erottaa

“yrityksen tavarat tai palvelut toisten yritysten tavaroista tai palveluista. Erottamis-

kyky tiytyy todeta niiden tavaroiden tai palvelujen suhteen, joille rekisterdintid
haetaan (ks. vastaavasti asia T-163/98, Procter & Gamble v. SMHV (BABY-DRY),
tuomio 8.7.1999, Kok. 1999, s. 11-2383, 21 kohta).

Nestemiisessi muodossa kuluttajille tarjottavien tuotteiden valmistajilla on kantajan
mukaan palkkausten — kisilld olevassa tapauksessa pullon muodossa olevan
pakkauksen — suunnitteluvaiheessa suuri maérd eri vaihtoehtoja. Yleis6 on tistéd
tietoinen ja tietid myds, ettd valmistajat ovat kehitténeet pakkauksesta tuotteen
alkuperan osoittajan ja kiyttavit sitd alkuperén ilmaisemiseen. Kantaja mainitsee
Coca-Cola-pullon, jonka se olettaa olevan hyvin tunnettu koko maailmassa,
esimerkkind siitd, ettd erityisesti pullon muoto voi osoittaa tuotteen alkuperdn.

Kyseessi olevan muodon osalta kantaja esittid toimittamiinsa esimerkkeihin
viitaten, ettd pakkauksen muodossa on suuri méri erityispiirteitd, jotka erottavat
sen selvisti- muista, samantyyppisille tuotteille Kiytettivistd pakkauksista. Kantaja
kuvailee tavaramerkki, jolle se hakee rekisterdintis, erityisen litteéksi pulloksi, jonka
muoto muistuttaa suoraan edestd katsottuna leijan geometrista perusmuotoa — eli
siis perusmuotoa, jossa kaksi erikokoista kolmiota on yhdistetty yhteiselld pohjalla —,
mutta jonka yli- ja alakirjet ovat kuitenkin littedt. Kantajan mukaan ylempi kolmio
— jollei sité olisi typistetty — muodostaa lahes tasasivuisen kolmion, kun taas alempi
kolmio esittéii tasakylkistd kolmiota. Pullo on varustettu korkilla.
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Kantajan kuvauksen mukaan korkki, jonka materiaalina on “ei-lipinikyvi muovi”,
muodostuu p#dosin kuusitahokkaan muotoisesta perusosasta, jonka sivusirmien
pituus on etupuolen sédrmien pituuteen nihden noin suhteessa 1:2, Korkissa, jonka
korkeus on noin 20 prosenttia pullon kokonaiskorkeudesta, on etu- ja takapuolella
V-kirjaimen muotoinen profiili, joka on koholla ja yhtyy pullon siilisosan
sivusérmiin. Korkin yldpuolella on pullon ohut siiliosa, jonka materiaali on
lapindkyvéd, maitomaista muovia. Sen yliosassa ylikirki on littes, luoden niin
neliépinnan ja etu- ja takapuolille kevyesti kaarevan pinnan. Pullon séilidosan suurin
syvyys vastaa olennaiselta osin korkin sivusirmien pituutta.

Kantaja korostaa lisiksi, etti kyseinen pakkaus muodostaa tahallisen kontrastin
tdméntyyppisten pakkausten perinteisten muotojen kanssa, Kantajan mukaan
pakkausta luonnehtii suuri madrd kulmia, sirmid ja pintoja, jotka antavat sille
kristallin ulkomuodon, jota vield vahvistaa valkoinen, maitomainen viri. Pakkauksen
muoto perustuu tahalliseen terdvyyteen ja aggressiivisuuteen, milld kantajan mukaan
korostetaan tissi kyseiselle pakkaukselle ajateltua kiyttétarkoitusta, WCin puhdis-
tusaineen téyttopakkausta. Kantaja viittid, ettii toisin kuin muissa pakkauksissa,
tdmén korkki on integroitu kokonaisvaikutelmaan siten, etti pakkaus herittis niin
monoliittisen vaikutelman. Lopuksi kantaja toteaa, etti pakkaus eroaa tunnetuista
muodoista sill4, ettd se on erityisen littes.

Kantaja muistuttaa, ettd sen tavaramerkki on saanut kansainvilisen rekistersinnin
Madridissa 27.6.1989 allekirjoitettua tavaramerkkien kansainvilistid rekisterdintid
koskevaan Madridin sopimukseen liittyvia poytakirjaa soveltaen. Euroopan yhteisén
yksitoista jisenvaltiota, eli Belgian kuningaskunta, Tanskan kuningaskunta, Saksan
liittotasavalta, Espanjan kuningaskunta, Ranskan tasavalta, Italian tasavalta, Luxem-
burgin suurherttuakunta, Alankomaiden kuningaskunta, Itivallan tasavalta, Portu-
galin tasavalta ja Suomen tasavalta eivit ole vastustaneet rekisterdimisti. Tanskan
kuningaskunta vetosi ensin hylkiysperusteeseen mutta Tanskan tavaramerkkiviran-
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omainen hyviksyi lopulta tavaramerkin rekisterdinnin véittden seuraavansa SMHV:
n kolmiulotteisia tavaramerlkeja koskevaa kiytintod. Kantaja lisdd, ettd kyseinen
tavaramerkki on saanut kansallisen tavaramerkkirekisterdinnin Sveitsissé.

SMHYV viittid valituslautakunnan katsoneen perustellusti, ettd kyseessd olevalta
kolmiulotteiselta merkiltd puuttuu erottamiskyky.

Jotta pakkaus voi olla tavaramerkki, sen on oltava omiaan synnyttdmaan kuluttajien
keskuudessa vaikutelman tuotteen alkuperin yksiloimisestd ja vaikuttamaan téten
kuluttajan ostopaitdkseen, koska ainoastaan télldin tuotteen pakkaus voi taata sen,
ettd tavaralla on tietty alkuperd, eli ettd kaikki tavarat tai palvelut, joissa sitd
Kéytetdin, on tuotettu yhden ja saman yrityksen valvonnassa (asia C-39/97, Canon,
tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. 1-5507, 28 kohta).

SMHYV tuo erityisesti esille, etti kuluttaja ymmirtié niiden tuotteiden pakkauksen,
joita ei voida saattaa markkinoille ilman pakkausta, pelkistdén tuotetta suojaavaksi
pakkaukseksi. Silloin kun on kyse massatuotteista, kuten nyt esilld olevassa
tapauksessa, kuluttaja ei yhdistd tuotteen muotoa tai pakkausta tuotteen kaupalli-
seen alkuperdin. Kuluttaja ymmértsi itse tuotteen pakkauksen tuotteen alkuperdn
osoittajaksi vain, jos pakkaus on omiaan kiinnittimdin kuluttajan huomion —
esimerkiksi silloin, kun pakkaus eroaa selvésti kyseisille tuotteille kéytettdvistd
pakkauksista. SMHV viittaa ensimmiisen oikeusasteen ‘tuomioistuimen asiassa
T-88/00, Mag Instrument vastaan SMHV (taskulampun muoto), 7.2.2002 antamaan
tuomioon (Kok. 2002, s. 11-467, 37 kohta), jossa todetaan, etti jos kohdekuluttaja on
tottunut nikemidn nyt kyseessi olevien muotojen kaltaisia pakkauksia, joiden
ulkoasut poikkeavat huomattavasti toisistaan, on todettava, ettd ndma muodot ovat
pikemminkin muunnelmia tavanomaisista muodoista kuin sellaisia muotoja, jotka
kykenisivit osoittamaan tuotteiden kaupallisen alkuperén.
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22 Niin ollen SMHV:n mukaan on mé#ritettivd, minka vaikutelman kohdeyleisé saa
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paklkauksesta. Téytyy siis ottaa huomioon tavanomaisesti valistuneen ja kohtuullisen
tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan oletetut odotukset (asia C-210/9%6,
Gut Springenheide ja Tusky, tuomio 16.7.1998, Kok. 1998, s. 1-4657, 31 kohta).

SMHYV viittdd myds, ettd valituslautakunta on arvioinut oikein sen, miten
kohdeyleisé ymmirtid merkin. Vaikka kyseessi olevan pakkauksen ulkoasussa
onkin joitain erityispiirteitd, kuten sen muoto ja sen vrit, jotka erottavat sen
samantyyppisille tuotteille markkinoilla tavallisesti kiytetyists pakkauksista, timi ei
riité siihen, ettd sen katsottaisiin olevan erottamiskykyinen eli etti se tayttdisi sen
edellytyksen, ettd kuluttaja ymmértid sen tuotteen alkuperin osoittajana,

Virien mahdollisen omaleimaisuuden osalta SMHV viittiid yleisen eliminkoke-
muksen osoittavan, ettd valkoisen korkin tai lipinikyvin siilidosan valinta on yleistd
kyseessd olevalla alalla. Valittuja vireji ei voida pitis epiitavallisina, SMHV:n
mukaan ldpindkyvin siilidosan valintaa ei voida pitdi virin valintana sanan
varsinaisessa merkityksessd. Pakkaus jid itse asiassa toissijaiseksi, kun kuluttaja
havaitsee suoraan siiliosan sisiltimén aineen ja sen vérin.

Sen kantajan viitteen osalta, jonka mukaan kyseessii olevan pakkauksen muoto
erottuu selviisti muiden WC:n puhdistusaineiden pakkausten muodoista, SMHV
korostaa, etti kantaja on hakenut rekistersintii luokkiin 3 ja 20 kuuluville eri
tuotteille, joiden luettelo on laaja ja pitdd sisdlldin pakkaukset myds hammastah-
noille, kosmetiikkatuotteille — esimerkiksi suihkugeeleille — tai astianpesuaineille,
joiden pakkauksissa kyseessii oleva muoto on yleisesti kiytdssd. Vaikka kantaja
ajatteleekin kiyttdd tavaramerkkihakemuksen kohteena olevaa muotoa vain WC:n
puhdistusaineille, SMHYV viittas, ettd sen on arvioitava muodon, jolle tavaramerk-
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kirekistersintid on haettu, erottamiskykya suhteessa kaikkiin niihin tuotteisiin, jotka
yhteison tavaramerkkid koskeva hakemus kattaa.

SMHV myontii olevan mahdollista, ettd tietty méard markkinoilla esilld olevia
pakkauksia on muodoltaan erilaisia kuin rekisterdimishakemuksen kohteena olevan
merkin muoto. Tamé ei kuitenkaan mitenkadn tarkoita, ettd kyseessid oleva merkki
olisi itsessain erottamiskykyinen. SMHV:n mukaan valitulla muodolla téytyy olla
niin erityiset ominaisuudet, ettd se vetdd kuluttajan huomion puoleensa, mika
tarkoittaa, ettd sen tiytyy erottua selvisti tavallisista muodoista. Lisiksi se, ettd pesu-
ja puhdistusaineille tarkoitetut pakkaukset voivat seistd ylosalaisin, ei ole niin
erityinen ominaisuus, ettd se kykenisi houkuttamaan kuluttajan huomion puoleensa;
piinvastoin, timd on suhteellisen laajasti levinnyt pakkaustapa esimerkiksi
hammastahnatuubeille. Esillé olevassa tapauksessa SMHV tuo esille, ettd kuluttaja
ei voi piitelli pesu- ja puhdistusaineille valitusta pakkaustavasta, ettd kyse on
tuotteiden kaupallisen alkuperin osoittamisesta. SMHV vaittdd ndin ollen, ettei edes
pakkauksen osien yhdistelmd voi johtaa kuluttajaa ymmirtdmain muotoa, jolle
tavaramerkkirekisterdintia on haettu, muuksi kuin pelkéksi pakkaukseksi; kuluttaja
ei kaiken kaikkiaan havaitse tuotteiden kaupallista alkuperéé.

Niin ollen SMHV piittelee, ettd hakemuksen kohteena olevalta tavaramerkiltd
puuttuu kaikista nékokulmista katsottuna se vihimmaiserottamiskyky, joka
vaaditaan merkin rekisteréimiseksi.

Lisiksi aikaisempien kansallisten rekisterdintien osalta SMHV myo6ntda olevan
toivottavaa, etti jasenvaltioiden ja SMHV:n kidytinnét olisivat sopusoinnussa, mutta
etti kansalliset viranomaiset eivit ole oikeudellisesti sidottuja SMHV:n piétoksiin ja
toisin pain. Titen aikaisemmin jésenvaltioissa suoritetut rekisterSinnit ovat seikka,
joka voidaan ainoastaan ottaa huomioon yhteison tavaramerkkid rekisterditdesss,
ilman ettd se olisi ratkaiseva (asia T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v.
SMHYV (Giroform), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. 11-433, 26 kohta).
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Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 4 artiklan mukaan yhteisén tavaramerkking voi olla tavaroiden
tai niiden péallyksen muoto, jos sellaisella merkilli voidaan erottaa yrityksen tavarat
tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista. Lisiksi kyseisen asetuksen
7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkejs, joilta puuttuu
erottamiskyky, ei rekisterdida.

Ensiksi on muistutettava, ettd oikeuskiytinnén mukaan asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tavaramerkit ovat erityisesti
niitd tavaramerkkejd, joita kohdeyleison mielestd kiytetiiin tavanomaisesti elinkei-
notoiminnassa esittdméén kyseisid tavaroita tai palveluja tai joiden osalta on ainakin
olemassa konkreettisia seikkoja, joiden perusteella voidaan péitelld, ettd niitd
voidaan kiyttad tlld tavoin (yhdistetyt asiat T-79/01 ja T-86/01, Bosch v. SMHV (Kit
Pro ja Kit Super Pro), tuomio 20.11.2002, Kok. 2002, s. 11-4881, 19 kohta ja asia
T-305/02, Nestlé Waters France v. SMHV (pullon muoto), tuomio 3.12.2003,
Kok. 2003, s. 1I-5207, 28 kohta). Lisiksi tissd sainnoksessi tarkoitetut merkit ovat
sellaisia merkkejd, jotka eivit kykene tiyttimééin tavaramerkille asetettua keskeisti
tehtdvid eli eivit kykene yksilsim#dn tavaran tai palvelun alkuperdid niin, etti
kuluttaja voi myShempid hankintoja tehdessaéin hankkia lisiii kyseiselld tavaramer-
killd varustettuja tavaroita tai palveluita, jos hiin on pitinyt niitd hyving, tai valita
jonkin toisen tavaran tai palvelun, jos hin ei ole tyytyviinen niihin (asia T-79/00,
Rewe-Zentral v. SMHV (LITE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-705, 26 kohta; em.
Kit Pro ja Kit Super Pro -tapaus, tuomion 19 kohta; yhdistetyt asiat T-324/01 ja
T-110/02, Axions ja Belce v. SMHV (ruskean sikarin muoto ja kultaharkon muoto),
tuomio 30.4.2003, Kok. 2003, s. I1-1897, 29 kohta ja em. pullon muoto -tapaus,
tuomion 28 kohta).

Lisiiksi mitd [ahempind kolmiulotteisen tavaramerkin muoto, jolle rekistersintii on
haettu, on kyseisen tuotteen todennikéisinti muotoa, siti varmempaa on, etti
kyseiseltd muodolta puuttuu erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
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b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, Sitd vastoin sellaisella tavaramerkilld, joka
poikkeaa merkittavisti yleisestd kdytdnndstd tai toimialalla vallitsevasta tavasta ja
joka tistd syystd tiyttdd keskeisen tehtévinsi alkuperdn osoittajana, on erottamis-
kyky (asia C-218/01, Henkel, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004, s, 1-1725, 49 kohta ja
yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v. SMHYV, tuomio 29.4.2004,
Kok. 2004, s. 1-5089, 39 kohta).

Tavaramerkin erottamiskykyi on arvioitava ensinnikin suhteessa niihin tavaroihin
tai palveluihin, joita varten rekisterdintid on haettu, ja toiseksi ottaen huomioon se,
milli tavalla tavaramerkki ymmirretésin kohdeyleison joukossa (em. LITE -tapaus,
tuomion 27 kohta ja em. Kit Pro ja Kit Super Pro -tapaus, tuomion 20 kohta).

On todettava, ettd tavarat, joita varten tavaramerkin rekisterdintia on haettu, ovat
kaikille kuluttajille suunnattuja péivittdistavaroita. Hakemuksen kohteena olevan
tavaramerkin erottamiskykyi on siis tutkittava ottaen huomioon tavanomaisesti
valistuneen sekd kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan
oletetut odotukset (asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999,
Kok. 1999, s. 1-3819, 26 kohta).

On mybs muistutettava, ettd siihen, miten asianomainen kohdeyleisé ymmiirtad
tavaramerkit, vaikuttaa timin tarkkaavaisuusaste, joka voi vaihdella kyseisten
tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan (ks. analogisesti em. asia Lloyd Schuhfabrik
Meyer, tuomion 26 kohta). On yleisesti tunnettu tosiasia, ettd kaikkien pesu- ja
puhdistusaineiden markkinoilla, joilla vallitsee voimakas kilpailu, toimivien yritysten
on teknisistd syisti pakattava kyseiset tuotteet niiden markkinoimiseksi sekd
varustettava ne tarvittavin etiketein, Naissi olosuhteissa yrityksilli on vahva
pyrkimys tehdd tuotteistaan, erityisesti niiden ulkoné6n ja pakkauksen muodon
avulla, tunnistettavia suhteessa kilpailijoiden tuotteisiin, jotta kuluttajat kiin-
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nittdisivit huomiota niihin. Vaikuttaa niin ollen siltd, ettd keskivertokuluttaja on
tdysin kykeneviinen ymmirtimién kyseessd olevien tuotteiden pakkauksen muodon
niiden kaupallisen alkuperdn osoittajaksi, mikili timidn muodon ominaisuudet
riittévit hénen huomionsa kiinnittdmiseen (ks. vastaavasti em. pullon muoto
~tapaus, tuomion 34 kohta).

Listiksi on todettava, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ei
tehdd eroa eri tavaramerkkiryhmien vililld. Itse tuotteiden muodosta tai kyseisten
tuotteiden pakkausten muodosta muodostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien
erottamiskykyd arvioitaessa ei nin ollen ole syyti soveltaa arviointiperusteita, jotka
ovat ankarampia kuin muihin tavaramerkkiryhmiin sovellettavat arviointiperusteet
(ks. vastaavasti em. pullon muoto -tapaus, tuomion 35 kohta).

eser

Valituslautakunta piityy riidanalaisessa péitoksessi siihen, etti hakemuksen
kohteena olevalta tavaramerkiltd puuttuu erottamiskyky, koska se katsoo, etti
"kyseessé oleva merkki muodostuu pégosin pakkauksesta, jonka muoto tuo mieleen
yl6salaisin olevan pédrynin siind mielessi, etti toinen pdi on levedmpi ja toinen pai
kaventuy, ja jonka sivut ovat kaiken kaikkiaan litte4t”. Valituslautakunta toteaa
myds, ettd "milldin néistd ominaisuuksista ei ole erottamiskykyi, tarkasteltiin niiti
sitten erikseen tai yhdessi toistensa kanssa”, ettd "kyseisti muotoa ei siten voida
pitéd itsessiiéin erottamiskykyisend”, ettd "ei littedit sivut, eivitka litteit ala- ja yldosa
muuta merkittivésti muodon tuottamaa kokonaisvaikutelmaa”, ja etti “on
epitodennikdistd, ettd kuluttaja kiinnittdisi huomiota niihin ominaisuuksiin ja
ymmirtdisi niiden osoittavan hinelle tietyn kaupallisen alkuperin”. Kyseiselle
muodolle ilmoitetun vérien yhdistelmin osalta valituslautakunta toteaa, etti se ei
mydskiiéin lisdd tavaramerkin erottamiskykyi. Niin ollen valituslautakunta arvioi,
ettd "ndiden kolmiulotteisten ominaisuuksien ja virien, jotka eivit ole erottamisky-
kyisid, yhdistelmisti ei voi olla tuloksena merkkis, jolla olisi vihimmiiserottamis-
kyky”.
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On muistutettava, ettd sen tutkimiseksi, voiko kohdeyleiso ymmértdd kyseisen
pullon muodon tuotteen alkuperén osoittajaksi, on tarkasteltava tdmén pullon
ulkoasusta saatavaa kokonaisvaikutelmaa (ks. vastaavasti asia C-251/95, SABEL,
tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. 1-6191, 23 kohta ja em. pullon muoto -tapaus,
tuomion 39 kohta).

Esilli olevassa tapauksessa hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki koostuu
valkoisen ja lipinikyvin pullon muodosta. Kyseessd on muovinen pakkaus, joka
muodostau lipinakyvista sailiGosasta ja valkoisesta korkista. Korkissa on etu- ja
takapuolella V-kirjaimen muotoinen profiili, joka on koholla edestd ja yhtyy
stilidosan sivusdrmiin, Pakkaus esitetdén korkillaan seisten.

Eri osien tutkinnan osalta on muistutettava, etti merkki, joka muodostuu sellaisten
osien yhdistelmasts, joilta kaikilta puuttuu erottamiskyky, voi olla erottamiskykyinen
edellyttien, ettd konkreettiset seikat, kuten muun muassa tapa, jolla eri osat on
yhdistetty, osoittavat, etti se on enemmén kuin pelkki sen muodostavien osien
summa (ks. vastaavasti em. Kit Pro ja Kit Super Pro -tapaus, tuomion 29 kohta ja em.
pullon muoto -tapaus, tuomion 40 kohta).

Erityisesti kyseisen muodon osalta on todettava, ettd asianosaisten tdssd menette-
lyssd esittimien asiakirjojen tarkastelun perusteella eri osien yhdistelméd on todella
erityinen eikd sitd voida pitdd tdysin tavanomaisena kaikille kyseisille tuotteille. On
nimittin syytd tuoda esille, ettd pakkauksessa, jolle rekisterdintid on haettu, on
tiettyja erityispiirteitd, jotka erottavat sen pesu- ja puhdistusainepakkauksista, joita
tavallisesti kiytetidsn markkinoilla. Téhéin liittyen on todettava, kuten kantaja tuo
esille, ettid kyseessd oleva pakkaus on erityisen kulmikas ja ettd kulmat, sdrmidt ja
pinnat saavat sen muistuttamaan kristallia. Liséksi pakkauksesta saa monoliittisen
vaikutelman, koska pakkauksen korkki on integroitu pakkauksen muodostamaan
kokonaisuuteen. Lopuksi mainittakoon, ettd pakkaus on erityisen litted, Tamd
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yhdistelmé antaa siis kyseessi olevalle pullolle erityisen ja epétavallisen ulkoasun,
joka on omiaan kiinnittdmssn kohdeyleisén huomion ja jonka avulla kohdeyleisé voi
— kun timén mielenkiinto on heritetty kyseessi olevien tuotteiden pakkauksen
muodon osalta — erottaa rekisterdintihakemuksessa tarkoitetut tuotteet niists, joilla
on eri kaupallinen alkuperi.

Kun liséksi otetaan huomioon vastaaville tuotteille kiytetyt pakkaukset ja erityisesti
kantajan toimittamat esimerkit, on todettava, etti pullon valkoinen ja lapindkyvi
ulkomuoto ei kyseenalaista sen merkin erottamiskyky, jolle rekistersintis on haettu,

Kaiken kaikkiaan tiytyy muistuttaa, etti vihimmaiserottamiskyky riitti# siihen, etti
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua ehdotonta
hylkdysperustetta ei voida soveltaa (ks. asia T-34/00, Eurocool Logistik v. SMHV
(EUROCOOL), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. 11-683, 39 kohta ja vastaavasti em,
etusileikkd-tapaus, tuomion 49 kohta). Niin ollen, kuten edelld on todettu, koska
hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki muodostuu sille tunnusomaisten osien
yhdistelmésts, joka erottaa sen muista markkinoilla olevista, kyseisille tuotteille
tarkoitetuista muodoista, on katsottava, etti hakemuksen kohteena olevalla
tavaramerkilld kokonaisuutena arvioiden on vaadittava vihimmiiserottamiskyky.

Lisiksi on muistutettava, ettd yksitoista jisenvaltiota niistd viidestitoista jisenval-
tiosta, jotka kuuluivat Euroopan yhteisoén rekistersintihakemuksen jittimisen
aikaan, eivit vastustaneet samanlaisen muodon rekisterdintii kansainviliseksi
tavaramerkiksi tavaramerkkien kansainvilistd rekisterdintii koskevan Madridin
jirjestelmén mukaisesti. Ndin ollen yhdessitoista jisenvaltiossa, eli Belgiassa,
Tanskassa, Saksassa, Espanjassa, Ranskassa, Italiassa, Luxemburgissa, Alankomaissa,
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Itivallassa, Portugalissa ja Suomessa tavaramerkki nauttii samaa suojaa, kuin jos se
olisi rekisterdity suoraan kyseisten jasenvaltioiden tavaramerkkiviranomaisten
toimesta,

Valituslautakunta oli tosin oikeassa todetessaan riidanalaisessa paatoksessd, ettd
SMHYV:n tiytyy suorittaa jokaisessa asiassa itsendinen harkinta.

Tavaramerkkeji koskeva yhteiséjen lainsiddinté muodostaa nimittéin itsendisen
jarjestelmén, joka koostuu sille ominaisesta sééntSjen kokonaisuudesta ja sille
ominaisista tavoitteista ja jonka soveltaminen on riippumaton kansallisista
jarjestelmistd (asia T-32/00, Messe Miinchen v. SMHV (electronica), tuomio
5.12.2000, Kok. 2000, s. 11-3829, 47 kohta). Niin ollen tutkinnan, joka suoritetaan
harkittaessa, onko merkki rekisterditivissd yhteisén tavaramerkiksi, on perustuttava
ainoastaan asian kannalta merkitykselliseen yhteison lainsiddéntoon. Néin ollen
jasenvaltiossa tai yhteison ulkopuolisessa maassa tehty p#itos, jolla timéd sama
merkki on hyviksytty rekisteréitiviksi kansalliseksi tavaramerkiksi, ei sido SMHV:tid
eikd asiaa mahdollisesti kisittelevai yhteisojen lainkdyttoelintd (em. taskulampun
muoto -tapaus, tuomion 41 kohta).

Kuitenkin aikaisemmin jisenvaltioissa suoritetut rekisterdinnit ovat seikka, joka
voidaan ottaa huomioon yhteison tavaramerkkid rekisteroitdessd, ilman ettd se olisi
ratkaiseva (asia T-122/99, Procter & Gamble v. SMHV (saippuan muoto), tuomio
16.2.2000, Kok. 2000, s. II-265, 61 kohta; asia T-24/00, Sunrider v. SMHV
(VITALITE), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. I1-449, 33 kohta ja asia T-337/99,
Henkel v. SMHV (punavalkoinen pyérei tabletti), tuomio 19.9.2001, Kok. 2001,
s. 11-2597, 58 Lkohta). Kyseisi rekisterdinteji voidaan siten kiyttdd analysoinnin
apuna tutkittaessa yhteisén tavaramerkin rekisterdintipyyntod (asia T-222/02,
HERON Robotunits v. SMHV (ROBOTUNITS), tuomio 26.11.2003, Kok. 2003,
s. 4995, 52 kohta).
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Kuten ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin on esittdnyt edelld 40 kohdassa, on
todettava, ettd hakemuksen kohteena oleva kolmiulotteinen tavaramerkki on
epiitavallinen ja sen avulla voidaan kyseessi olevat tuotteet erottaa niisti tuotteista,
joilla on eri kaupallinen alkuper. Titd piiitelmadd vahvistaa kolmiulotteisen
tavaramerkin, joka vastaa muodoltaan nyt hakemuksen kohteena olevaa tavara-
merkkid, rekisterinti kantajan toimesta yhdessitoista jisenvaltiossa.

Edelld esitetystd seuraa — ilman, ettd on tarpeen lausua muista kantajan esittdmisti
vditteistd — ettd valituslautakunta oli vésrdissi katsoessaan, ettdi hakemuksen
kohteena olevalta tavaramerkilti puuttuu erottamiskyky asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla,

Néin ollen kanneperuste on hyviksyttivi ja riidanalainen péétds kumottava.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimméisen oikeusasteen tuomioistuimen ty&jirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hévidi asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiynti-
kulut, jos vastapuoli on siti vaatinut.

Koska SMHV on hivinnyt asian, se velvoitetaan kantajan vaatimuksesta korvaamaan
oikeudenkiyntikulut.

II - 4133



TUOMIO 24.11.2004 — ASIA T-393/02

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (neljas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljinnen
valituslautakunnan 3.10.2002 tekemi piitos (asia R 313/2001-4) kumo-
taan,

2) Vastaaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Legal Tiili Vilaras

Julistettiin Luxemburgissa 24 piivind marraskuuta 2004.

H. Jung H. Legal

kirjaaja neljinnen jaoston puheenjohtaja

II - 4134



