PROCTER & GAMBLE V. SMHV (NELIONMUOTOINEN TABLETT], JOSSA ON VIHREAPILKKUINEN VALKOINEN KERROS
JA VAALEANVIHREA KERROS)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

19 pédivini syyskuuta 2001 *

Asiassa T-118/00,

Procter & Gamble Company, kotipaikka Cincinnati, Ohio, edustajinaan
asianajajat C. J. J. C. van Nispen ja G. Kuipers, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehinddn A. von Miihlendahl, D. Schennen ja C. Rohl Seberg,

vastaajana,

* Oikeudenkiyntikieli: englanti.
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TUOMIO 19.9,2001 — ASIA T-118/00
jossa kantaja on nostanut kanteen sisimarkkinoiden harmonisointiviraston

(tavaramerkit ja mallit) ensimmdisen valituslautakunnan 3.3.2000 tekemisti
padtoksestd (asia R 516/1999-1), joka on annettu kantajalle tiedoksi 7.3.2000,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. W. H. Meij sekd tuomarit
A. Potocki ja J. Pirrung,

kirjaaja: hallintovirkamies D. Christensen,

ottaen huomioon ensimméisen oikeusasteen tuomioistuimeen 3.5.2000 jitetyn
kannekirjelmin,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 28.7.2000 jitetyn
vastineen,

ottaen huomioon 5.4.2001 pidetyssd suullisessa kisittelyssi esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja on hakenut 13.10.1998 yhteison tavaramerkkii sisimarkkinoiden hay-
monisointivirastolta (tavaramerkit ja mallit) (jalijempdnd virasto) yhteison tava-
ramerkistd 20 pdivand joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, perus-
teella.

Rekisterdintid on haettu kolmiulotteiselle tavaramerkille, joka on kantajan esit-
tdmén kuvion perusteella nelisnmuotoinen tabletti, jonka reunoja ja kulmia on
hieman pyéristetty ja jossa on kaksi kerrosta, joista toinen on valkoinen ja
sisdltda vihreitd pilkkuja (yldosa) ja toinen vaaleanvihrei (alaosa); rekistersinnin
on tarkoitus kattaa myos nama virit.

Tavarat, joita varten rekistersintiéi on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd varten koskevaan,
15 péivdnd kesikuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen pohjautuvan luoki-
tuksen luokkaan 3, sellaisena kuin tima sopimus on tarkistettuna ja muutettuna,
ja merkin kuvauksen mukaan nitd tavaroita ovat » pesuaineet ja valkaisutuotteet
ja muut vaatteiden pesussa kiytettivit aineet; puhdistus-, kiillotus-, tahran-
poisto- ja hiontavalmisteet; astioiden pesu-, puhdistus- ja hoitovalmisteet; saip-
puat”.
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Hakemuksen tutkijana toiminut virkamies hylkisi 17.6.1999 hakemuksen ase-
tuksen N:o 40/94 38 artiklan perusteella siitd syystd, etti kyseinen merkki on
erottamiskyvyton.

Kantaja teki 13.8.1999 virastolle asetuksen N:o 40/94 59 artiklan mukaisen
valituksen tutkijan piitoksesti.

Valitus hyléttiin 3.3.2000 tehdylld paatskselld (jdljempénd riidanalainen pdétds).

Valituslautakunta on lihinni todennut, ettd kyseiseltd tavaramerkiltd puuttuu
erottamiskyky. Se on ensinnikin todennut, etti asetuksen N:o 40/94 4 artiklan
mukaan tavaran muoto voidaan rekisterdidd yhteisén tavaramerkiksi, jos se on
ominaispiirteiltiin siind miirin epitavallinen ja omaperiinen, etti asianomaiset
kuluttajat tunnistavat tavaran jo sen ulkomuodon perusteella tietyn yrityksen
tuotteeksi. Koska tablettimuotoisilla pyykin- ja astianpesuaineilla on tiettyjd
etuja, valituslautakunta on korostanut sitd, ettd kantajan kilpailijoiden on myos
saatava kiyttdd yksinkertaisia geometrisia muotoja tillaisten tablettien valmis-
tuksessa. Kuvailtuaan haettua tavaramerkkid valituslautakunta toteaa pii-
toksessddn, ettd tabletin  neliSnmuotoinen muoto ei tee tabletista
erottamiskykyistd. Valituslautakunnan mukaan geometriset perusmuodot
(nelisnmuotoinen, pyored, kolmikulmainen tai suorakulmainen) ovat ilmeisimpii
tillaisten tablettien muotoja, eiki silld, ettd kiintedt pesuaineet muotoillaan
valmistusprosessissa nelibnmuotoisiksi tableteiksi, lisdtd merkkiin mit4d4n oma-
periistd tai mielikuvituksellista elementtid. My6skdidn kyseisessd tavaramerkissd
kiytetyt virit eivit tee siitd erottamiskykyistd, koska valkoinen, joka yhdistetddn
moitteettomaan puhtauteen, on perinteinen saippuajauhon viri ja koska viri-
pilkkujen kiyttiminen on my®s tavanomaista. Valituslautakunnan mukaan sen
lisiksi, ettd viripilkut ovat miellyttdvin nikoisid, ne voivat myds olla osoi-
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tuksena siiti, ettd tuote sisiltdd erilaisia vaikuttavia aineita, ja timin vuoksi
muiden elinkeinonharjoittajien on saatava kiyttdd viripilkkuja tissi tarkoi-
tuksessa. Valituslautakunnan mukaan rima pitee my9s vihreddn viriin, joka on
yksi perusvireistd, joka on silmiinpistivi ja synnyttia positiivisia mielleyhtymis,
koska se yhdistetfiin ympiristonsuojeluun. Lisiksi virasto tosin voi ottaa huo-
mioon kansallisten viranomaisten piitdkset, mutta ne eivit millddin tavoin sido
SItd.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paitsksen

— velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Virasto vaatii, ettd ensimméisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkii kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.
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Tutkittavaksi ottaminen

Asianosaisten vditteet ja niiden perustelut

Kantaja on esittinyt suullisessa kisittelyssi, ettd tdlld kanteella sekid rinnakkai-
sissa asioissa T-117/00, T-119/00—T-121/00, T-128/00 ja T-129/00 nostetuilla
kanteilla pyritddn piddasiallisesti saamaan selvennysti oikeustilaan silti osin,
voidaanko niissd hakemuksissa tarkoitetut tavaramerkit rekisterdidi. Kantajan
mukaan kyseisid tavaramerkkeji ei ole syyti suojella asetuksen N:o 40/94
perusteella. Koska kuitenkin tietyt markkinoilla toimivat yritykset ovat tehneet
rekisterdintihakemuksia, joissa tavaramerkkisuojaa vaaditaan muodoille, jotka
ovat samankaltaisia kuin nyt vireilli olevassa asiassa ja sen kanssa rinnakkaisissa
asioissa kyseessi olevat muodot, kaikkien valmistajien on kantajan mukaan
yritettdvd saada vastaava tavaramerkkisuoja omille tavaroilleen.

Virasto katsoo, ettd kantaja itse asiassa vaatii ensimmiisen oikeusasteen tuo-
mioistuinta hylkdimiin kanteen. Virasto asettaa niin kyseenalaiseksi sen, onko
kantajalla tdssd tilanteessa oikeussuojan tarvetta.

Yhteiséjen ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Vakiintuneen oikeuskiytinnén mukaan luonnollisen henkilén tai oikeushenkilén
nostama kumoamiskanne voidaan tutkia vain siltd osin kuin kantajalla on intressi
saada kyseinen toimi kumotuksi. Tillaisesta oikeussuojan tarpeesta on kysymys
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ainoastaan, jos toimen kumoamisesta itsestddn voi aiheutua oikeudellisia seu-

rauksia (ks. yhdistetyt asiat T-480/93 ja T-483/93, Antillean Rice Mills ym. v.

komissio, tuomio 14.9.1995, Kok. 1998, s. I1-2305, 59 kohta ja siind mainittu

oikeuskidytdnto). Sama koskee myds asetuksen N:o 40/94 63 artiklan nojalla

nostettua kannetta.

Nyt kisiteltdvini olevassa asiassa kantaja on hakenut tabletin muotoisen kol-
miulotteisen tavaramerkin rekistersintis; tutkija on hylinnyt timan hakemuksen,
ja valituslautakunta on pysyttdnyt tutkijan padtoksen. Kantajan intressiin saada
kumottua valituslautakunnan paztos, jossa kantajan vaatimukset on hylitty, ei
vaikuta kantajan mahdollinen mielipide siitd, onko toivottavaa, etti haetun
kolmiulotteisen tavaramerkin osalta valittu muoto suojataan tavaramerkki-
oikeudellisesti. Kantajan oikeussuojan tarvetta ei siis voida asettaa kyseenalai-
seksi tdssd asiassa.

Piidasia

Vaatimustensa tueksi kantaja vetoaa asiallisesti ottaen kahteen kanneperustee-
seen. Ensimmdinen niistd perustuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdan rikkomiseen ja toinen perusteluvelvollisuuden tayttamitti jattdmi-
seen. Koska ndma kaksi kanneperustetta liittyvit liheisesti toisiinsa, ne on syyti
tutkia yhdessi.

Asianosaisten vditteet ja niiden perustelut

Kantaja esittd4 ensinnikin, ettd haettu tavaramerkki on kokonaisuutena tarkas-
teltuna epitavallinen ja mielikuvituksellinen ja tayttiz erottamiskyvylle asetetut
vihimmaisedellytykset.

II-2741



16

17

18

19

20

TUOMIO 19.9.2001 — ASIA T-118/00

Kantaja esittd4 erindisid huomioita kyseisen tavaramerkin muodosta, mallista ja
vireistd sekd siitd, ettd tavaramerkkihakemusta kisiteltdessd tavaramerkkii on
tarkasteltava kokonaisuutena. Lopuksi kantaja pohtii tarvetta soveltaa yhden-
mukaisella tavalla asetusta N:o 40/94.

Tavaramerkin muodon osalta kantaja toteaa, ettd asetuksen N:o 40/94 4 artik-
lasta ilmenee, ettid tavaran muodosta koostuvat tavaramerkit ovat sallittuja.

Kantaja arvostelee valituslautakuntaa siitd, etti se on ottanut huomioon jokai-
sella elinkeinonharjoittajalla olevan intressin saada vapaasti kdyttdd hake-
muksessa tarkoitettua muotoa. Kantajan mukaan tdti intressid ei voida ottaa
huomioon ratkaistaessa sitd, puuttuuko tavaramerkilti erottamiskyky asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, vaan ai-
noastaan silloin, kun tutkitaan saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakoh-
dan mahdollista soveltamista.

Siltid osin kuin valituslautakunta on viitannut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan b alakohtaa tarkastellessaan sithen hylkiysperusteeseen, joka sisiltyy
saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohtaan, kantaja esittdd, ettd table-
teille voidaan antaa myds muunlainen muoto eli niistd voidaan tehdid suora-
kulmaisia tai pyoreitd ja ettd nimi muut muodot vaikuttavat jopa paremmilta
kuin asianomainen muoto. Lisdksi kantajan mukaan pesuaineiden osalta voidaan
kiyttdd myds muita muotoja, eli pesuaineita voidaan myydi jauheena tai neste-
seoksena.

Kantaja korostaa siti, ettd tablettien osalta ulkoasua voidaan muuttaa paitsi
kayttamilld erilaista perusmuotoa tai suorakulmion osalta muuttamalla suora-
kulmion sivujen suhteita my6s muuttamalla tabletin paksuutta. Kantaja paittelee
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tdstd, ettd nyt kisiteltivand olevassa asiassa jo tabletin nelionmuotoista muotoa

voidaan pitd4 epétavallisena ja mielikuvituksellisena pesuainemuotona verrat-

tuna muihin tabletteihin, joita oli markkinoilla rekistersintihakemuksen jatts-

mishetkells.

Tabletin mallin osalta kantaja toteaa, etti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua erottamiskykyi arvioitaessa merkitysti ei
ole niilli ndkokohdilla, jotka liittyvit pilkkujen kéyttimiseen siind tarkoi-
tuksessa, etti ne osoittavat pesuaineessa olevan erilaisia vaikuttavia aineita,
vaikka timi seikka sindnsi pitiisi paikkansa. Niilld niakskohdilla voi kantajan
mukaan olla merkitystd ainoastaan sovellettaessa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua hylkiysperustetta, jota nyt kisiteltivini
oleva kanne ei kuitenkaan koske. Kantajan mukaan on vaikea ymmirti, miten
se, ettd haetun tavaramerkin tietty piirre on miellyttiviin nikoinen, voi johtaa
rekisterdinnin epddmiseen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
perusteella. Tabletin kahden kerroksen osalta kantaja toteaa, ettei valitus-
lautakunta ole lausunut mitién téstd seikasta ja ettd kantajalle ei siksi ole sel-
vinnyt, miksi tillaista mallia ei valituslautakunnan mukaan voida pitdd
erottamiskykyisend. Se, ettd tabletti on pilkullinen ja kaksikerroksinen ja etti
kerrosten suhde on niiden paksuuden vuoksi erityinen, tekee tavaramerkistd
kokonaisuutena tarkasteltuna omaperiisen, epitavallisen ja mielikuvituksellisen.
Pilkut ja kaksikerroksinen malli ovat tyypillisid tavaramerkin ulkomuodolle ja
kykenevid erottamaan yrityksen tavarat toisten yritysten tavaroista.

Haetun tavaramerkin virien osalta kantaja muistuttaa, etti vakiintuneen kiy-
tannén mukaan viriyhdistelméstd muodostuva merkki ja tietyissd tapauksissa
jopa yksikin viri voi olla itsessisn erottamiskykyinen. Tavaramerkit, jotka
koostuvat kahden tai useamman virin yhdistelmisti ja erityisesti muodosta
(tietyn paksuinen nelibnmuotoinen tabletti) ja erityisestd mallista (kahdesta ker-
roksesta), tdyttdd selvistikin erottamiskyvylle asetetut vihimmiisvaatimukset.
Kantajan mukaan niin on katsottava siit4 huolimatta, etti se valituslautakunnan
toteamus, jonka mukaan valkoinen, joka yhdistetizin moitteettomaan puhtau-
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teen, on perinteinen saippuajauhon viri ja jonka mukaan vihred on miellyttdva
viri ja synnyttdd positiivisia mielleyhtymii, pitdisi paikkansa. Kantaja pitdi
lisiksi titd toteamusta virheellisend, eikid sen tueksi ole esitetty mitiddn selvitysti.
Joka tapauksessa kantajan mukaan haettu tavaramerkki on erottamiskykyinen,
kun otetaan huomioon se, ettd yksi rekisterdintihakemuksessa kuvailluista
vireistd on vaaleanvihres.

Tavaramerkin arvioinnin osalta kantaja muistuttaa, ettd erottamiskykyi arvioi-
taessa tavaramerkkii on tarkasteltava kokonaisuutena. Vaikka tavaramerkin
osatekijit eivit erikseen tarkasteltuina olisi siind m#4rin epidtavallisia tai mieli-
kuvituksellisia, ettd tavaramerkkii voitaisiin pitdd erottamiskykyiseni, osateki-
joiden (muoto, malli ja wviri) erityisen yhdistelmidn vuoksi merkilldi on
erottamiskyky ja se voidaan rekisterdidi.

Sitd valituslautakunnan perustelua, jonka mukaan haetun tavaramerkin osate-
kijoiden tdytyy olla kaikkien elinkeinonharjoittajien vapaasti kiytettivissi, ei siis
voida hyviksyi perusteeksi rekistersintihakemuksen hylkddmiselle. Vaikka til-
lainen perustelu olisi merkityksellinen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohtaan perustuvaa rekisterdintiestettd tutkittaessa, minkd kantaja on kui-
tenkin riitauttanut, titd rekisterdintiestettd tutkittaessa tavaramerkkii on tar-
kasteltava kokonaisuutena, eiki tavaramerkin osatekijoitd siis ole tarkasteltava
toisistaan erilldin,

Kantaja korostaa pyrkivinsd saamaan tavaramerkkihakemuksillaan yksin-
oikeuden ainoastaan kulloisenkin tavaramerkin ominaispiirteiden (muoto, malli
ja virit) erityiseen yhdistelmiin, eikd kantaja siis pyri estdmdiin muita elinkei-
nonharjoittajia esimerkiksi kiyttimaistd vihredd vérid pesuaineissaan. Kantaja
toteaa olevansa valmis ilmoittamaan, ettei tavaramerkkisuojaa vaadita ndiltd
osin, jos ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin pitd4 titd tarpeellisena. Lisiksi
kantajan mukaan niistd lukuisista virastolle tehdyistd rekisterdintihakemuksista,
jotka koskevat pesuaineita varten rekisterditivid, tabletin muotoisia kolmi-
ulotteisia tavaramerkkeji, ilmenee, ettid ndiden tablettien ulkoasulle on melkein
loputtomasti vaihtoehtoja.
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Lopuksi, mitd tulee tarpeeseen tulkita asetusta N:o 40/94 yhdenmukaisella
tavalla, kantaja toteaa, ettd nyt kyseessd olevaa vastaavia kolmiulotteisia tava-
ramerkkejd on rekisterdity tietyissi jdsenvaltioissa, joiden tavaramerkki-
sddnnoksid on yhdenmukaistettu jisenvaltioiden tavaramerkkilainsiidinnon
lihentamisestd 21 paivani joulukuuta 1988 annetulla ensimmaiselli neuvoston
direktiivilld 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1), eli muun muassa Ranskassa,
Yhdistyneessd kuningaskunnassa, Belgiassa, Alankomaissa ja Luxemburgissa;
viimeisten kolmen valtion osalta rekistersinnin on tehnyt Bureau Benelux des
Marques (Benelux-tavaramerkkivirasto). Lisdiksi virasto on kantajan mukaan
julkaissut seuraavat tavaramerkkihakemukset:

— hakemus nro 809 830, joka on jitetty Benckiser N.Vin nimissi sellaisen
tavaramerkin rekisterdimiseksi, joka on muodoltaan pyérei tabletti, jossa on
sininen ja valkoinen kerros

— hakemus nro 924 829, joka on jitetty kantajan nimissi sellaisen tavara-
merkin rekisterdimiseksi, joka muodostuu suorakulmaisesta tabletista, jossa
on sinistid, vihreii ja valkoista viria.

27 Tdssd yhteydessd kantaja tuo esiin sen, etti virasto on hyviksynyt tiettyji kol-

miulotteisia tavaramerkkeji virillisia hammastahnoja varten, vaikka samat
viitteet, jotka on esitetty kantajan tavaramerkkihakemusta vastaan, olisivat
soveltuneet myos niiden tavaramerkkien muodon, mallin ja virin osalta. Kantaja
katsoo, ettd nyt haettu tavaramerkki olisi pitdnyt kisitelld vastaavalla tavalla.
Kantaja lisi esittéineenss nditi tavaramerkkihakemuksia vastaan huomautuksia,
jotka perustuvat muun muassa siihen, ettd kolmiulotteisten tavaramerkkien
osalta virasto soveltaa asetuksen N:o 40/94 siznnoksii epdjohdonmukaisesti.
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Virasto toteaa, ettd haettu kolmiulotteinen tavaramerkki koskee pyykin- ja
astianpesuainetabletteja ja muodostuu tavarasta itsestdin.

Sen tutkimiseksi, voidaanko haettu yhteison tavaramerkki myontdd tdllaista
uutta tuotetta varten, virasto esittelee ensiksi, miten pyykin- ja astianpesuainei-
den ulkomuoto on kehittynyt markkinoilla ja miti etuja tabletin muodossa ole-
vista pesuaineista voi olla.

Toiseksi virasto tuo esiin ne periaatteet, jotka koskevat kolmiulotteisten tavara-
merkkien rekisterdintid, ja viittaa tiltd osin niihin rekisterdintihakemusten hyl-
kiysperusteisiin, joilla voi olla merkitysti tissd yhteydessi.

Viraston mukaan tavaramerkki on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen, jos ne tavarat tai palvelut,
joita varten rekisterdintid on haettu, voidaan timin tavaramerkin perusteella
erottaa muiden tavaroista tai palveluista alkuperinsi osalta eiké siis luonteensa
tai muiden ominaispiirteidensid osalta.

Viraston mukaan kuluttajat eivit yleensd yhdistd tavaran muotoa ja alkuperdd
toisiinsa. Jotta kuluttajat ymmaértiisivit tavaran muodon keinoksi yksiloidd
tavaran alkuperd, timin muodon on viraston mukaan oltava silli tavalla oma-
periinen, ettd kuluttajan huomio kiinnittyy siihen.
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Viraston mukaan tavaran muodon erottamiskyvyn arvioinnissa on oltava kolme

vaihetta. Ensiksi on tutkittava, mitd muotoja on kiiytossi kyseisen tavaran osalta.

Toiseksi on tutkittava, eroaako hakemuksessa tarkoitettu muoto muista kéytossi

olevista muodoista niin, ettd kuluttaja havaitsee timén eron. Lopuksi on rat-

kaistava, onko timi erityinen muoto omiaan ilmaisemaan tavaran alkuperin.

Virasto korostaa, ettd arvioinnin kolmannessa vaiheessa suurta merkitysti on
tavaran tyypilld ja silld, miten kuluttaja kdyttdd tavaraa. Otettuaan pyykin ja
astioiden pesuun tarkoitetut tabletit pakkauksestaan kuluttaja laittaa ne viraston
mukaan vilittdmésti pesukoneeseen, ja tunnistaakseen tavaran seuraavalla
ostokerralla kuluttaja painaa mieleensi vain tavaran pakkauksen, jossa on val-
mistajan sanamerkki, eikid kyseisen tavaran muotoa tai virii.

Viraston mukaan arvioitaessa nyt kyseessd olevan kaltaisten, tavaran muodosta
itsestdén koostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamiskyky sovelletaan
niitd samoja oikeudellisia kriteerej, joita sovelletaan my6s muunlaisten tavara-
merkkien osalta, eikd ensin mainittuihin siis sovelleta tavallista tiukempia kri-
teerejd. Virasto esittdd kuitenkin, ettd tavaran muoto ei ilmaise tavaran alkupers
samalla tavoin kuin sanat tai kuviot, jotka on esitetty tuotteessa tai sen pak-
kauksessa.

Kolmanneksi virasto tarkastelee kyseistd tavaramerkkid.

Viraston mukaan kyseisen tavaramerkin suorakulmainen muoto ei ole epita-
vallinen eikd mielikuvituksellinen vaan tiysin tavanomainen ja yleinen markki-
noilla.
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Virien osalta virasto esittdd, ettd vaaleanvihrein kerroksen lisiiminen ei tee
kyseisestd merkistd erottamiskykyistd ja ettd my6skidn pilkuilla ei ole tiltd osin
merkitysti. Viraston mukaan viriyhdistelmini ei ole pidettivi sitd, ettd pyykin-
tai astianpesuaineiden perusviriin (valkoinen tai harmaa) on lisdtty yhtd ainoaa
virid.

Viraston mukaan silli, etti tabletin eri kerroksissa tai osissa kdytetdin eri virejd,
ei tehdd tavaramerkisti kokonaisuutena tarkasteltuna erottamiskykyistid. Ensin-
ndkin perusvirit, kuten vihred tai sininen, ovat yleisid pesuainealalla, ja ne
aiheuttavat myonteisid mielikuvia, kuten ajatuksen puhtaudesta tai puhdistus-
kyvystd. Toiseksi ndilld vireilld, joita on kiytetty tabletin eri kerroksissa tai
osissa, viitataan siihen, ettd tableteissa on useaa vaikuttavaa ainetta, ja nidin
tillaisella virien kdytolld annetaan kuluttajalle tietoa tavaran ominaisuuksista,
miti on korostettu my®s kyseisten tablettien mainonnassa. Kolmanneksi viraston
mukaan tablettien kiyttétavasta ilmenee, ettd kuluttaja ei katso tablettien virin
viittaavan tavaroiden alkuperiin, ja timi koskee erityisesti sitd tapausta, ettd
kyse on perusvireisti ja niiden yhdistelmisti.

Viraston mukaan viripilkkujen kidyttd on yleistd ja merkitsee usein sitd, ettd
tavarassa on kiytetty tiettyjid vaikuttavia aineita. Pilkut antavat viitteitd siitd,
missd méadrin se raaka-aine, josta pesuainejauho tai -tabletti koostuu, on koos-
tumukseltaan homogeeninen, mutta ne eivit anna mitddn viitteitd tavaran
alkuperdsti. Nyt esilli olevassa asiassa pilkkuja ei voida pitdd “mallina”.
Viraston mukaan pilkut eivit vaikuta tabletista kokonaisuutena tarkasteltuna
saatavaan nikohavaintoon siksi, ettd pilkut ovat kooltaan pienii ja ettd kyseinen
vihred virisdvy herittdi vain vihin huomiota.

Tavaramerkin kokonaisarvioinnin osalta virasto toteaa, ettd tillaisten erot-
tamiskyvyttdmien ominaispiirteiden yhdistiminen ei tee haetusta tavaramerkistd
erottamiskykyistd. Erottamiskykyi ei voida johtaa erityisesti siitd, ettd kaikki
tabletit ovat erilaisia.

II-2748



42

43

44

PROCTER & GAMBLE V. SMHV (NELIONMUOTOINEN TABLETTI, {OSSA ON VIHREAPILKKUINEN VALKOINEN KERROS
JAVAALEANVIHREA KERROS)

Siitd, ettd kantajan kilpailijat ovat valinneet muita virejd tablettejaan varten, ei
viraston mukaan voida pédtelld, ettd nima tavarat voidaan viriensi perusteella
erottaa toisistaan alkuperinsi suhteen. Eri virien valitseminen selittyy viraston
mukaan silld, ettd kansallisille tavaramerkkivirastoille ja yhteison virastolle on
esitetty useita rekistersintihakemuksia, jotka koskevat pyykin- ja astianpesu-
aineita, sen jilkeen kun ndmi tuotteet #skettiin tuotiin markkinoille. Virasto
korostaa, ettd koska tietyt kansalliset virastot ovat myontineet tavaramerkki-
suojan tillaisille tuotteille, ei ole asianmukaista, etti valmistaja tarjoaa jo ennen
oikeustilan selventidviad tuomioistuimen ratkaisua tuotetta, jonka muoto vastaa
kilpailijalle rekistersityi tai kilpailijan hakemaa tavaramerkkii.

Virasto lisdd, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan osalta on teoriassa
mahdollista, ettd vireistd voi tulla niiden kéyton vuoksi erottamiskykyisii, mutta
tdmd seikka on naytettdvé toteen. Viraston mukaan kantaja ei ole missizin vai-
heessa tuonut esiin sitd mahdollisuutta, etti tavaramerkki olisi kiytténsid vuoksi
erottamiskykyinen.

Siitd perustelusta, jonka mukaan ei ole toivottavaa, etri kantaja on ainoa yritys,
joka saa myyda pyykin- ja astianpesuaineita tablettimuodossa, virasto toteaa,
ettd tdmd perustelu on merkityksellinen sovellettaessa asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa. Viraston mukaan tihdn perusteluun turvau-
tumista ei voida tulkita niin, ettd valituslautakunta olisi soveltanut nyt esilld
olevaan asiaan itsensisend hylkddmisperusteena vapaana pitimisen tarvetta
(Freihaltebediirfnis). Vapaana pitdmisen tarve merkitsee sit4, ettd tavaramerkki-
hakemuksen hylkéddmisen tueksi viraston olisi osoitettava, etti kilpailijoilla on
oikeutettu ja erityinen intressi saman tavaramerkin kiyttimiseen. Nyt esilld
olevan asian osalta virasto toteaa valituslautakunnan ainoastaan korostaneen
sitd, ettd hakemuksessa tarkoitetun muodon rekisterdimisestid yhteisén tavara-
merkiksi aiheutuisi epatoivottavia seurauksia markkinoiden toiminnalle. Viras-
ton mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovellettaessa
on tarpeen ottaa huomioon ne seuraukset, joita tiettyjen yksinkertaisten ja
tavanomaisten sanojen, merkkien tai muotojen rekisterdimisestd aiheutuisi,
koska muussa tapauksessa unohdettaisiin tavaramerkkioikeuden ja teol-
lisoikeuksien muodostaman jdrjestelmin perustehtivi eli vilpittomin kilpailun
edistiminen.
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Neljianneksi siitd, ettd riidanalaisen paidtoksen viitetidn olevan ristiriidassa
muiden viraston p#itdsten kanssa, virasto toteaa hyldnneensi kaikki hake-
mukset, jotka ovat koskeneet pyoreitd tai suorakulmaisia pyykin- tai astianpe-
suainetabletteja, ja valituslautakunnat ovat pysyttineet niméi piaitokset kaikissa
niiden Kkisiteltdviksi saatetuissa valitusasioissa. Tavaramerkkihakemukset
nro 809830 ja 924829 on julkaistu yhteisén tavaramerkkilehdessi, mutta
kyseisid tavaramerkkeji ei ole rekisterdity. Lisiksi, vaikka virasto olisikin rekis-
terdinyt nimi tavaramerkit, tillaiset pddtokset olisivat virheellisid, eikd kantaja
voisi tukeutua niihin pyytidkseen sellaisen piitoksen tekemistd, jossa toistettai-
siin sama virhe.

Hammastahnoja varten rekisterdityjen tavaramerkkien osalta virasto toteaa, ettei
niitd voida verrata nyt esilld olevaan tavaramerkkiin, koska nimi tavaramerkit
olivat kuviomerkkeji ja koska asianomaiset tavarat ja niiden kiyttétapa seki
tavaramerkkien ominaispiirteet ovat erilaisia.

Kansallisten virastojen kidytinnon osalta virasto myontdd, etti jos kantajan
nimissi olisi rekisterdity nyt esilli olevan kaltaisia tavaramerkkejd useissa tai
kaikissa jdsenvaltioissa, timi olisi seikka, joka voidaan ottaa huomioon yhteisén
tavaramerkkid rekisterditiessd, mutta se ei kuitenkaan olisi merkitykseltddn
ratkaiseva. Kantaja ei ole mydskidn missidin vaiheessa vedonnut siihen, etti se
olisi saanut haetun tavaramerkin rekisterdityd joissain Euroopan yhteison
jisenvaltioissa.

Siit4, ettd jisenvaltioiden kansalliset virastot ovat rekisterdineet tavaramerkkeji,
jotka vastaavat nyt kyseessd olevaa merkkii, virasto toteaa, ettd ndiden virastojen
kidytinto ei ole yhdenmukainen.
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Virasto katsoo, etté vaikka kantaja olisi ollut ensimmaiinen yritys, joka markkinoi
pyykin- ja astianpesuaineita tablettimuodossa, on selvi, etti nykyidin suora-
kulmainen muoto on yleinen. Vaikka tdsti muodosta on tullut yleinen vasta
yhteison tavaramerkkihakemuksen jitt@misen jilkeen, kyseistd tavaramerkkii ei
siltikddn voida rekistersidi. Viraston mukaan tavanomaisen tai yleisen muodon
kdyttdminen ensimmiisend ei sindinsd tee tistdi muodosta erottamiskykyisti, ja
lisaksi tavaramerkin on oltava erottamiskykyinen my0s sen rekisterdintihetkelli.

YhteisGjen ensimmidiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Tavaramerkin erottamiskyky4 on arvioitava suhteessa niihin tavaroihin tai pal-
veluihin, joita varten tavaramerkin rekistersintii on haettu,

Nyt kasiteltivind olevassa asiassa kantajan rekistersintihakemus koskee seu-
raavia Nizzan luokituksen luokkaan 3 kuuluvia tavaroita: “pesuaineet ja val-
kaisutuotteet ja muut vaatteiden pesussa kiytettiviit aineet; puhdistus-, kiillotus-,
tahranpoisto- ja hiontavalmisteet; astioiden pesu-, puhdistus- ja hoitovalmisteet;
saippuat”; ndin ollen rekistersintihakemuksessa tarkoitettu tavaramerkki koos.
tuu tavaran itsensd muodosta ja siini kiytetyistd vireisti.

Asetuksen N:o 40/94 4 artiklasta ilmenee, etti sellaisia merkkeji, joista yhteisén
tavaramerkki voi muodostua, ovat muiden ohella tavaran muoto ja virit, Se, etti
tietyntyyppiset merkit yleisesti ottaen voivat olla tavaramerkkeini, ei merkitse
kuitenkaan sité, ettd tillaiset merkit olisivar vilttamzitt crottamiskykyisid suh-
teessa tiettyyn tavaraan tai palveluun asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.
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Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavara-
merkkejd, joilta puuttuu erottamiskyky” ei rekister6idi. Erottamiskykyiseksi on
katsottava sellainen tavaramerkki, jonka perusteella ne tavarat tai palvelut, joita
varten rekisterdintid on haettu, voidaan erottaa alkuperinsi osalta muiden
tavaroista tai palveluista. Tdlti osin ei ole tarpeen, ettd tavaramerkistd olisi
saatava tdsmilliset tiedot siitd, kuka on tavaran valmistaja tai palvelujen tarjoaja.
Riittdvdd on, ettd tavaramerkilli varustetut tavarat tai palvelut voidaan asian-
omaisessa kohderyhmissi erottaa tavaramerkin perusteella niistd tavaroista tai
palveluista, joiden kaupallinen alkuperi on eri, ja ettd tavaramerkin perusteella
voidaan piitelld, ettd kaikki ne tavarat tai palvelut, joissa sitd kiytetddn, on
tuotettu tai saatetaan markkinoille taikka toimitetaan nididen tavaroiden tai
palvelujen laadusta vastaavan tavaramerkin haltijan valvonnassa (ks. vastaavasti
asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. 1-5507, 28 kohta).

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdasta ilmenee, etti jo vihii-
nenkin erottamiskyky riittid siihen, ettd tdssd artiklassa mddritelty hylkdys-
peruste ei ole sovellettavissa. On siis tutkittava — osana a priori tutkintaa ja
ottamatta huomioon asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua
merkin tosiasiallista kiyttod — kidykod asiassa ilmi, ettd asianomaiset tavarat
voidaan kohderyhmissiin erottaa kyseisen tavaramerkin perusteella toisista
tavaroista, joilla on eri kaupallinen alkuperi, kun tissd kohderyhmissi tehddin
ostotilanteessa valinta niiden tavaroiden vililla.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ei tehdi eroa eri tava-
ramerkkityyppien vililli. Arvioitaessa itse tavaran muodosta koostuvien kol-
miulotteisten tavaramerkkien erottamiskykyid sovelletaan siis niitdi samoja
arviointiperusteita, joita sovelletaan myds muihin tavaramerkkityyppeihin.

Niitd arviointiperusteita sovellettaessa on kuitenkin otettava huomioon se, ettd
itse tavaran muodosta ja vireistdi koostuvia kolmiulotteisia tavaramerkkeji ei
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vilttdmattd ymmérretd kohderyhmaissid samalla tavoin kuin sanamerkkeji,

kuviomerkkejd tai sellaisia kolmiulotteisia tavaramerkkeji, jotka eivit esiti

tavaran muotoa. Yleison keskuudessa on totuttu pitimain tillaisia viimeksi

mainittuja tavaramerkkejd vilittomésti merkkeinid, jotka yksilivit tuotteen,

mutta sama ei vilttiméttd koske merkkis, joka esittdd itse tavaran ulkoasua.

On syytd huomata, ettd tavarat, joita varten nyt kyseessi oleva tavaramerkki on
haluttu rekister6idd, ovat laajalti levinneitd kulutushyédykkeiti. Niiden tava-
roiden osalta kohderyhma muodostuu siis kaikista kuluttajista. Kyseisen tava-
ramerkin erottamiskykyd on siis arvioitava ottamalla huomioon tavanomaisesti
valistuneen seki kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan
oletetut odotukset (ks. vastaavasti asia C-210/96, Gut Springenheide ja Tusky,
tuomio 16.7.1998, Kok. 1998, s. 14657, 30—32 kohta).

Siihen, milld tavoin tavaramerkki ymmarretisn kohderyhmissi, vaikuttaa kes-
kivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste, joka voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai
palvelujen tyypin mukaan (ks. asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio
22.6.1999, Kok. 1999, s. 1-3819, 26 kohta). Tiltd osin on syytid todeta, etti
kuluttajille suunnattujen piivittdistavaroiden osalta keskivertokuluttajan tark-
kaavaisuusaste ei ole korkea, kun kyse on pyykin- tai astianpesuainetablettien
muodosta tai vireisti.

Arvioitaessa, ymmarretddnks kohderyhmissi kyseisen tabletin muodon ja virien
yhdistelmin ilmaisevan tavaran alkuperis, on tarkasteltava tisti yhdistelmasti
saatavaa kokonaisvaikutelmaa (ks. vastaavasti asia C-2§ 1/95, SABEL, tuomio
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11.11.1997, Kok. 1997, 5. 1-6191, 23 kohta), mika ei esti sitd, ettd tavaramerkin
ulkoasun eri piirteitd tarkastellaan perdkkiin.

Kolmiulotteinen muoto, jolle rekisterdintid on haettu, eli nelionmuotoinen tab-
letti on yksi geometrisista perusmuodoista ja yksi pyykin- tai astianpesuaineiden
ilmeisistdi muodoista. Se, ettd tabletin kulmia on hieman pyéristetty, johtuu
kdytdnnon syistd, eikd keskivertokuluttaja pidi tdtd seikkaa kyseisen muodon
erityispiirteeni, joka voisi erottaa timin tabletin muista pyykin- tai astianpe-
suainetableteista.

Siitd, ettd tabletissa on kaksi kerrosta eli valkoinen ja vihrei kerros ja etti val-
koisessa osassa on vihreitid pilkkuja, on todettava, etti asianomaisessa kohde-
ryhmissi on totuttu siihen, ettd pesuaineessa on eri virejid. Perinteisesti
pesuaineita myydiin jauheena, joka on useimmiten erittdin vaalean harmaata tai
beiged ja niyttdd lihes valkoiselta. Kuten kantaja on itse todennut suullisessa
kisittelyssd, pesuaineissa on usein yhden tai useamman virisid rakeita. Kantajan
ja muiden pesuainevalmistajien mainonnasta ilmenee, etti rakeet ilmentdvit sitd,
ettd pesuaineessa on erilaisia vaikuttavia aineita. Virilliset rakeet viittaavat siis
tiettyihin tavaran ominaisuuksiin, vaikka niiden ei voidakaan katsoa kuvailevan
tavaran ominaisuuksia asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa
tarkoitetulla tavalla. Siitd, ettei tdssd viimeksi mainitussa sdinnoksessd tarkoi-
tettu hylkdysperuste ole sovellettavissa, ei kuitenkaan voida piételld, ettd kysei-
nen tavaramerkki olisi vdriensi vuoksi vilttimittd erottamiskykyinen.
Erottamiskyky puuttuu, kun — kuten tidssd asiassa — kohderyhméssd virien
ymmirretddn viittaavan tiettyihin tavaran ominaisuuksiin eikd siis tavaran
alkuperiin. Se, ettd kuluttajat voivat silti tottua tunnistamaan tavaran sen vérien
perusteella, ei yksindin riitd perusteeksi sille padtelmille, ettd asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa sdddettys hylkdysperustetta ei olisi
sovellettava. Tillainen kehitys, joka koskee merkin ymmartimistd yleison kes-
kuudessa, voidaan — jos siitd on saatu riittdvi selvitys — ottaa huomioon
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ainoastaan tarkasteltaessa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan soveltamis-

edellytysten tdyttymista.

Siltd osin, ettd nyt esilld olevassa tapauksessa varillisid rakeita ei ole ainoastaan
pilkkuina tabletissa vaan ne ovat osittain keskittyneet tabletin alaosaan, on tut-
kittava ensinndkin se kantajan viite, jonka mukaan valituslautakunta ei ole
perustellut sitd paatelmainsi, jonka mukaan haettu tavaramerkki ei ole myos-
kédn tillaisen varien kiyton vuoksi erottamiskykyinen. On syyti tuoda esiin, etti
kuvaillessaan riidanalaisen paidtoksen 15 kohdassa tavaramerkkii valitus-
lautakunta on maininnut, ettd tabletissa on kaksi kerrosta. Titi toteamusta ei ole
nimenomaisesti toistettu riidanalaisen padtoksen 18 ja 19 kohdassa, jotka kos-
kevat erottamiskyvyn arviointia tabletin virien osalta. Valituslautakunta on
kuitenkin viitannut sen riidanalaisen p#itdksen 19 kohtaan sisdltyvin lausu-
mansa tueksi, jonka mukaan tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetuissa tuotteissa
kiytetddn yleisesti vériyhdistelmid, esimerkinomaisesti kahteen markkinoilla
olevaan tablettiin, joissa molemmissa on kaksi eriviristi kerrosta. Timin
perusteella valituslautakunta on katsonut, etti tabletti, jossa on kaksi eriviristi
kerrosta, ei ole erottamiskykyinen, koska tillainen ulkoasu on yleinen. Nailt#
osin riidanalaista padtostd on siis perusteltu riittivisti.

Seuraavaksi on todettava, ettd se valituslautakunnan pastelmd, jonka mukaan
vérillinen kerros ja pilkut eivit ole riittivid siltd kannalta, ettd tabletti niiden
perusteella miellettdisiin tavaran alkupersn ilmaukseksi, on perusteltu. Kun
nimittdin eri aineita yhdistetddn valmistettaessa pyykin- tai astianpesuaine-
tabletteja, pilkkujen tai kerroksen lisadminen tablettiin on yksi kaikkein ilmei-
simmisté ratkaisuista.

Vihreidn virin osalta on syyti todeta, ettii perusvirien eli esimerkiksi sinisen tai
vihredn kayttiminen on yleistd ja jopa tyypillistd pesuaineiden osalta. Muiden
perusvirien eli esimerkiksi punaisen tai keltaisen kayttamista on pidettivi ndiden
tavaroiden tyypillisen ulkoasun ilmeisens muunnelmana. Sama koskee niiden
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virien eri vdrisdvyjd. Tdstd syystd se kantajan viite, jonka mukaan haettu merkki
on erottamiskykyinen siksi, ettd yksi tabletin kerroksista on vaaleanvihred, on
hylattava.

Tistd seuraa, ettd rekisterdintihakemuksessa tarkoitettu kolmiulotteinen tavara-
merkki muodostuu sellaisten ulkoasun piirteiden yhdistelmistd, jotka ovat
ilmeisid ja tyypillisid kyseisen tavaran osalta.

On syyti lisdti, ettd nditd tavaran ulkoasun piirteitd voidaan yhdistelld eri tavoin
muuttamalla geometrisia perusmuotoja ja lisdidmailld tavaran perusviriin toinen
perusviri niin, ettd tdtd virid kiytetddn tabletin kerroksessa tai pilkuissa. Téstd
aiheutuvat erot eri tablettien ulkomuodossa eivit ole riittdvid siind mielessi, ettd
ne voisivat toimia tablettien osalta tavaran alkuperin ilmauksena, kun kyse
on — kuten nyt esilli olevassa asiassa — tavaran perusmuotojen ilmeisistd
muunnelmista.

Siitd kokonaisvaikutelmasta, joka saadaan kyseisen tabletin muodosta ja vireisti,
on todettava, ettd kyseisen merkin perusteella ei voida kohderyhmissiin erottaa
asianomaisia tavaroita toisista tavaroista, joilla on eri kaupallinen alkuperd, kun
tissd kohderyhmissi tehdidin ostotilanteessa valinta niiden tavaroiden vililld.

Lisdksi sithen pidtelmiin, ettei rekisterdintihakemuksessa tarkoitettu tavara-
merkki kykene ilmaisemaan tavaran alkuperii a priori ja riippumatta asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta kiytostdin, ei vaikuta se, kuinka
suuri médrd vastaavia tabletteja on jo markkinoilla. Niin ollen tissd asiassa ei ole
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tarpeen ratkaista sitd kysymysti, onko tavaramerkin erottamiskyvyn arvioimisen

kannalta ratkaisevana ajankohtana pidettdvi rekistersintihakemuksen jattamis-

ajankohtaa vai rekistersintiajankohtaa.

Niiden kantajan esittimien perustelujen osalta, jotka koskevat kansallisten
tavaramerkkivirastojen kiytintsi, on syytd muistuttaa, ettd aikaisemmin jisen-
valtioissa suoritetut rekistersinnit ovat ainoastaan seikka, joka voidaan pelkiis-
tddn ottaa huomioon yhteisén tavaramerkkia rekistersitiessi, eiki tima seikka
ole rekisteréinnin kannalta ratkaiseva (ks. asia T-122/99, Procter & Gamble v.
SMHV (saippuan muoto), tuomio 16.2.2000, Kok. 2000, s. I1-265, 61 kohta ja
asia T-24/00, Sunrider v. SMHV (VITALITE), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001,
s. 1I-449, 33 kohta). Lisdksi niistd vastauksista, jotka kantaja on antanut
ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen esittimiin kysymyksiin, ilmenece, ettd
nyt esilld olevan tavaramerkin kanssa samanlainen tavaramerkki on rekisterdity
ainoastaan Bureau Benelux des Marquesissa, kun taas rekisterdinti on evitty
Saksassa. Yhdistyneessd kuningaskunnassa samaa tavaramerkkii koskevaa
rekisterdintimenettely4 on lykitty siihen asti, etti nyt esilld oleva asia ratkaistaan,
ja Ranskassa vastaava rekistersintihakemus on peruutettu. Niisti vastauksista,
jotka virasto on antanut ensimmuisen oikeusasteen tuomioistuimen kysymyksiin,
ilmenee, ettd pyykin- ja astianpesuainetableteista muodostuvia tavaramerkkeji
koskeva kansallisten tavaramerkkivirastojen kiytints ei yleisesti ottaen ole
yhtendinen. Témén vuoksi valituslautakuntaa ei voida arvostella siitd, ettei se ole
ottanut huomioon niiden virastojen kiiytdntoi ja kansallista oikeuskiytintoa.

Viraston itsensi kidytdnnostd on todettava, etti niisti vastauksista, jotka virasto
on antanut ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen kysymyksiin, ilmenee, etti
ne tavaramerkkihakemukset, joiden julkaisemiseen kantaja on vedonnut, eivit
ole johtaneet yhteison tavaramerkkien rekistersintiin, Yhden niistd  hake-
muksista tutkija hylkasi sen jalkeen, kun nyt kisiteltivind oleva kanne oli nos-
tettu, ja tdmd pdatos on parhaillaan valituslautakunnan kisiteltivina. Viraston
mukaan on odotettavissa, ettd myos toinen niisti hakemuksista hyldtidn, Niin
ollen se perustelu, joka koskee kyseisten hakemusten julkaisemista, on menetti-
nyt merkityksensd. Lisdksi siitd, etti tiettyjd tavaramerkkejid on rekistersity
hammastahnoja varten, mihin kantaja on vedonnut, on todettava, ettd kyseiset
tavaramerkit ja tavara, jota varten ne on rekistersity, ovat erilaisia kuin nyt
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kisiteltivini oleva tavaramerkki ja tavara. Viraston kiytint6 niiden osalta ei siis
ole merkityksellinen timéin asian kannalta.

Niin ollen ne kantajan perustelut, jotka koskevat viraston ja tiettyjen kansallisten
tavaramerkkivirastojen kiytint6d, on hylittiva.

Téstd seuraa, ettd valituslautakunta on perustellusti katsonut, ettd rekistersin-
tthakemuksessa tarkoitetulta kolmiulotteiselta tavaramerkiltd puuttuu erot-
tamiskyky.

Niistd kantajan viitteistd, jotka koskevat siti, ettd valituslautakunta on ottanut
huomioon kyseisen tabletin muotoon ja vireihin liittyvéin vapaana pitimisen
tarpeen, on todettava, etti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b—e ala-
kohdassa sdddetyt ehdottomat hylkidysperusteet pohjautuvat yhteisén lainsdied-
jin pyrkimykseen vilttdd tilanteet, joissa elinkeinonharjoittajalle myonnetdin
yksinoikeuksia, jotka voivat rajoittaa kilpailua kyseisten tavaroiden tai palve-
luiden markkinoilla (ks. merkin kuvailevuutta koskevan hylkdysperusteen osalta
yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999,
Kok. 1999, s. I-2779, 25 kohta). Se, ettd tavaran ulkoasusta itsestiin muo-
dostuvan kolmiulotteisen tavaramerkin rekisterdintii hakeneen yrityksen kil-
pailijoilla voi olla intressi saada vapaasti valita omien tuotteidensa muoto ja
varit, ei kuitenkaan sininsi ole peruste tillaisen hakemuksen hylkddmiselle eikd
my6skiddn yksinddn riittdva kriteeri kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn ar-
vioimiseksi. Kun asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa sulje-
taan pois erottamiskyvyttémien merkkien rekisterdinti, tidssid sddnnoksessd
turvataan se, etti tavaran ulkoasun eri muunnelmat ovat kaikkien kédytettidvissa,
ainoastaan siind midrin kuin rekisterdintihakemuksessa tarkoitettu tavaran
ulkoasu ei kykene — a priori ja riippumatta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
3 kohdassa tarkoitetusta kiytostddn — tdyttdmdin tavaramerkin tehtdvid eli
sitd, ettd asianomaisessa kohderyhmissi voidaan tavaramerkin perusteella erot-
taa kyseinen tavara sellaisista tavaroista, joiden kaupallinen alkupers on eri.
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On syytd todeta, ettd vaikka valituslautakunta on riidanalaisessa pédtoksessddn
kasitellyt huomattavan laajasti niitd nikokohtia, jotka liittyvit intressiin vilttia
tavaran monopolisointi tavaramerkkioikeuden kautta, tistd ei kuitenkaan seu-
raa, ettd valituslautakunta olisi soveltanut virheellisesti niiti kriteerejd, jotka
koskevat tavaramerkin erottamiskyvyn arvioimista. Valituslautakunta toteaa
nimittdin riidanalaisen p#itoksen 11 kohdassa, etti tavaran muoto voidaan
rekisterdida yhteisén tavaramerkiksi, ”jos se on ominaispiirteiltdin siind madrin
epitavallinen ja omaperiinen, etti asianomaiset kuluttajat tunnistavat tavaran jo
sen ulkomuodon perusteella tietyn yrityksen tuotteeksi”. Valituslautakunta on
siis asiallisesti tarkasteltuna soveltanut kriteerid, joka on sopusoinnussa edelli
mainittujen periaatteiden kanssa.

Edelld esitetystd seuraa, ettd kanne on hylattivi.

Oikeudenkiyntikulut

Yhteisojen ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjérjestyksen 87 artiklan
3 kohdassa madritddn, ettdi jos asiassa osa vaatimuksista ratkaistaan toisen
asianosaisen ja osa toisen asianosaisen hyviksi tai jos siihen on muutoin erityisii
syitd, ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin voi méadrita oikeudenkiyntikulut
jaettaviksi asianosaisten kesken tai médritd, ettd kukin vastaa omista kuluistaan.
Koska riidanalaisen pditoksen sanamuodosta saattoi aiheutua epdilyksid sen
suhteen, onko valituslautakunta nyt esilli olevassa asiassa soveltanut oikein
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, ja koska se nain myoti-
vaikutti timin oikeusriidan syntymiseen, on syytd padttdd, ettd kumpikin
asianosaisista vastaa omista oikeudenkayntikuluistaan.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Kanne hylitidn,

2) Kumpikin asianosaisista vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan.

Meij Potocki Pirrung

Julistettiin Luxemburgissa 19 pdivinid syyskuuta 2001.

H. Jung A. W. H. Meijj

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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