TUOMIO 30.4.2003 — YHDISTETYT ASIAT T-324/01 JA T-110/02

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN
TUOMIO (neljis jaosto)

30 pdivind huhtikuuta 2003 *

Yhdistetyissd asioissa T-324/01 ja T-110/02,

Axions SA, kotipaikka Geneve (Sveitsi), ja
Christian Belce, kotipaikka Veyrier (Sveitsi),

edustajanaan asianajaja C. Eckhartt,

kantajina,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asia-
mieheniin G. Schneider,

vastaajana,

jossa kantajat ovat nostaneet kanteet sisimarkkinoiden harmonisointiviraston
(tavaramerkit ja mallit) kolmannen valituslautakunnan 26.9.2001 tekemisti
paitoksestd (asia R 599/2001-3) ja sen 16.1.2002 tekemistd pddtoksestd (asia

* Oikeudenkayntikieli: saksa.
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AXIONS JA BELCE v. SMHV (RUSKEAN SIKARIN MUOTO JA KULTAHARKON MUOTO)

R 538/2001-3), joista ensimmdiinen koski ruskeaa sikaria esittivin kolmiulot-
teisen muodon (asia T-324/01) ja toinen kultaharkkoa esittdivin kolmiulotteisen
muodon (asia T-110/02) rekisteréintid yhteisén tavaramerkeiksi,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (neljis jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja V. Tiili sekd tuomarit
P. Mengozzi ja M. Vilaras,

kirjaaja: hallintovirkamies D. Christensen,

ottaen huomioon kirjallisessa kisittelyssd ja 15.1.2003 pidetyssi istunnossa esi-
tetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantajat tekiviit 20.3.2000 ja 3.12.1999 kaksi numeroilla 1 565 589 ja 1 408 889
kirjattua yhteisdjen tavaramerkkejid koskevaa hakemusta sisimarkkinoiden har-
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monisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV) yhteisén tavaramerkistd
20 pdivdnd joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94
(EYVL 1994, L 11, s. 1) perusteella, sellaisena kuin tim3i asetus on muutettuna.

Tavaramerkit, joiden rekisterdintiZ on haettu, ovat toisaalta ruskeaa sikaria
esittivd kolmiulotteinen muoto (tavaramerkkihakemus nro 1 565 589) ja toi-
saalta kultaharkkoa esittivd kolmiulotteinen muoto (tavaramerkkihakemus
nro 1 408 889). Hakemuksissa tarkoitettujen kolmiulotteisten tavaramerkkien
graafiset jiljenndkset, sellaisina kuin ne esiintyvit tavaramerkkihakemusten liit-
teessd, ovat seuraavat:

Tavaramerkkihakemus nro 1 565 589
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Tavaramerkkihakemus nro 1 408 889

Tavarat ja tuotteet, joita varten tavaramerkkien rekisterdintid on haettu, kuu-
luvat tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekiste-
roimistd varten koskevan 15 pdivinid kesikuuta 1957 tehdyn Nizzan
sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, luokkaan 30 (ta-
varamerkkihakemus nro 1 565 589) ja luokkiin 16 ja 30 (tavaramerkkihakemus
nro 1 408 889), ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:

»Suklaa, suklaatuotteet; leivonnaiset ja makeiset”, jotka kuuluvat
luokkaan 30,

»Suklaa, suklaatuotteet”, jotka kuuluvat luokkaan 30,
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— ”Pahviset (kartonkiset) [kultaisen harkon] muotoiset pakkaukset suklaalle ja
suklaatuotteille”, jotka kuuluvat luokkaan 16.

Tutkija hylkidsi 12.4. ja 23.3.2001 tekemillddn paitdksilli tavaramerkkihake-
mukset nro 1 565 589 ja 1 408 889 asetuksen N:o 40/94 38 artiklan perusteella,
koska hakemuksissa tarkoitetuilta tavaramerkeiltd puuttui tiysin erottamiskyky
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Kantajat tekivit asetuksen N:o 40/94 59 artiklan perusteella 12.6. ja 22.5.2001
valitukset SMHV:lle tutkijan edelli mainituista 12.4. ja 23.3.2001 tekemisti
pédtoksisti.

Kolmas valituslautakunta hylkisi valitukset 26.9.2001 (asia R 599/2001-3)
(jdljempdnd riidanalainen pditos asiassa T-324/01) ja 16.1.2002 (asia
R 538/2001-3) (jdljempdni riidanalainen pdit6s asiassa T-110/02) tekemillddn
pdatoksilld, jotka annettiin 11.10.2001 ja 7.4.2002 tiedoksi kantajille. Valitus-
lautakunta katsoi lihinni, etti hakemuksissa tarkoitettujen tavaramerkkien
rekisterdinti oli evittivi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
perusteella. Se katsoi timidn osalta, ettd hakemuksissa tarkoitettujen tavara-
merkkien muotoihin verrattavissa olevat muodot ovat yleisii kyseessd olevien
tavaroiden ja tuotteiden markkinoilla ja ettd hakemuksissa tarkoitetut tavara-
merkit eroavat liian vihin ndistd muodoista, jotta voitaisiin katsoa, etti niilli on
edellytetty vihimmadiserottamiskyky sanaelementtien tai graafisten elementtien
kaltaisten muiden elementtien puuttuessa. Se totesi tdssd yhteydessi, ettd keski-
vertokuluttaja ei tarkastele kyseessd olevien tavaroiden ja tuotteiden muotoa ja
virid yksityiskohtaisesti ottaen huomioon, ettd timin tarkkaavaisuusaste niiden
osalta on lihinni vain heikko.
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Menettely ja asianosaisten vaatimukset

Kantajat ovat nostaneet kisiteltivini olevat kanteet ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuimeen 11.12.2001 ja §.4.2002 jittdmilldin kannekirjelmilld, jotka on
kirjattu numeroilla T-324/01 ja T-110/02.

SMHYV jitti vastineensa ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimeen 5.4. ja
5.7.2002.

Asiat T-324/01 ja T-110/02 yhdistettiin neljinnen jaoston puheenjohtajan
18.11.2002 antamalla miirdykselli suullista kisittelyd ja tuomion antamista
varten ensimméisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojirjestyksen 50 artiklan
mukaisesti.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin (neljis jaosto) pditti esittelevdn tuo-
marin kertomuksen perusteella aloittaa suullisen kisittelyn.

Asianosaisten suulliset lausumat ja nididen vastaukset ensimméisen oikeusasteen
tuomioistuimen esittdimiin suullisiin kysymyksiin kuultiin 15.1.2003 pidetyssi
istunnossa.
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Kantajat vaativat, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin

— asiassa T-324/01 kumoaa valituslautakunnan 26.9.2001 tekemin pddtdksen
(asia R 599/2001-3) ja velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkiyntikulut

— asiassa T-110/02 kumoaa valituslautakunnan 16.1.2002 tekemin pditoksen
(asia R 538/2001-3) ja velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeuden-
kiyntikulut.

SMHYV vaatii asioissa T-324/01 ja T-110/02, etti ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuin

— hylkdi kanteet

— velvoittaa kantajat korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Kantajat esittiviat kanteittensa tueksi kaksi kanneperustetta, jotka koskevat
ensinnikin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista ja
toiseksi yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaamista.
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Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kobdan b alakohdan rikkomista koskeva
ensimmdinen kanneperuste

Asianosaisten lausumat

Kantajat viittdvit aluksi ensimmdiisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa
T-335/99, Henkel vastaan SMHV (punavalkoinen suorakulmainen tabletti),
19.9.2001 antaman tuomion (Kok. 2001, s. II-2581) 44 kohtaan viitaten, ettd
tavaramerkin rekisterditivyys edellyttdd pelkistddn, ettd silli on vdhimmais-
erottamiskyky. Kantajien mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa ei lisiksi tehdi eroa eri tavaramerkkiryhmien vililld, joten itse
tavaran muodosta muodostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamisky-
kyd koskevat arviointiperusteet eivdt eroa muihin tavaramerkkiryhmiin sovel-
lettavista arviointiperusteista.

Kantajien mukaan valituslautakunta katsoi virheellisesti riidanalaisen pdidttksen
21 kohdassa asiassa T-110/02, ettd kolmiulotteisen tavaramerkin on oltava riit-
tivin omaperiinen ominaisuuksiltaan ja ettd nididen ominaisuuksien on poiket-
tava tavaroiden luonteeseen tai markkinointiin ja niiden tavanomaiseen muotoon
tai pakkaukseen perustuvista ominaisuuksista, jotta siltd ei evidtd rekisterdintia
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella. Toisin kuin
valituslautakunta katsoi, ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin ei kantajien
mukaan vahvistanut yleisesti tdllaisia perusteita kolmiulotteisten tavaramerkkien
erottamiskyvyn arvioimiseksi asiassa T-117/00, Procter & Gamble vastaan
SMHYV (valkoinen ja vaaleanvihred nelidnmuotoinen tabletti}, 19.9.2001 anta-
massaan tuomiossa (Kok. 2001, s. II-2723, julkaistu lyhennelmini). Tdmin
osalta ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen kyseisen tuomion 73 kohdassa
esittima toteamus, jonka mukaan valituslautakunta oli kisiteltdvind olleessa
asiassa soveltanut perustellusti tdllaisia arviointiperusteita, ei merkitse, ettd kol-
miulotteisilla tavaramerkeilli on yleisesti ja suhteessa kilpaileviin tavaroihin
oltava tietty ja huomattava muoto.
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Kantajat viittdvit hakemuksissa tarkoitettujen tavaramerkkien kattamien tava-
roiden ja tuotteiden kohdeyleisén miiritelmin osalta, ettd timi yleisd muo-
dostuu yleisesti lopullisista kuluttajista. Niiden mukaan valituslautakunnan
pditelmi, jonka mukaan lopullinen kuluttaja kiinnittd4d pikemminkin huomiota
tavaran nimilappuun, pakkaukseen ja nimeen tai siihen painettuun kuvaan kuin
sen “puhtaaseen” muotoon, ei kuitenkaan ole perusteltavissa tdlld viitteelld.
Kantajien mukaan on piinvastoin asianmukaista katsoa, ettd kun kyseessi ovat
tavalliset suklaatuotteet ja leivonnaiset, lopullinen keskivertokuluttaja pitdd
kyseessd olevien tuotteiden kaupallisen alkuperin osalta myos niiden muotoa
tirkedni ja tekee valintansa kyseisten tuotteiden ”puhtaan” muodon mukaisesti.

Kantajat viittdvit seuraavaksi ruskeaa sikaria esittivin kolmiulotteisen tavara-
merkin osalta (asia T-324/01), ettd timi on tdysin poikkeava, yksilollinen ja
epidtavallinen muoto, joka eroaa selvisti olemassa olevista muodoista ja joka ei
myoskddn ole markkinoilla olevien muotojen tyypillinen muunnelma.

Kantajat viittdvit timin osalta, ettd hakemuksessa tarkoitettu tavaramerkki on
pyoOredn ja lierioméisen muodon kolmiulotteinen esitys, joka on ruskean vérinsi
vuoksi yleisvaikutelmaltaan erittdin lihelld sikarin muotoa. Tillainen muoto on
kantajien mukaan tuntematon asiaankuuluvilla markkinoilla. Valituslautakun-
nan mainitsemat suklaatuotteita ja leivonnaisia koskevat esimerkit eroavat
perustavanlaatuisella tavalla hakemuksessa tarkoitetun tavaramerkin kattamista
tuotteista, koska ne muistuttavat vain karkeasti sikarin muotoa ja koska koh-
deyleiso tietdd tdmdn. Tdma koskee kantajien mukaan (Rifacli-nimisen yrityksen)
tavaramerkilld 25 Nefles, (Delacre-nimisen yrityksen) tavaramerkilld Cigarettes
russes, (Bahlsen-nimisen yrityksen) tavaramerkeilld Waffeletten ja Piccadilly seki
(Cadbury-nimisen yrityksen) tavaramerkilld Finger varustettuja tuotteita.

Kantajat katsovat lopuksi kultaharkon muotoa esittivin kolmiulotteisen tava-
ramerkin osalta (asia T-110/02), ettd timi muoto niyttidd kohdeyleisostd tdysin
poikkeukselliselta ja omaperiiseltd muodolta, kun kyseessi ovat suklaatuotteet.
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Titd ylésalaisin olevan kultaharkon konkreettista muotoa ei esiinny asiaankuu-
luvilla markkinoilla, ja silld on niin ollen edellytetty vihimmaiiserottamiskyky.

Kantajat viittivit tarkemmin sanoen, ettd hakemuksessa tarkoitettu tavara-
merkki on sen koko huomioon ottaen lihes tarkka alkuperiisen kultaharkon
esitys, mutta harkko on ylosalaisin, Kyseessi oleva muoto eroaa kantajien
mukaan perustavanlaatuisella tavalla muista suklaata ja suklaatuotteita varten
markkinoilla olevista harkkojen muodoista. Kantajien mukaan suojaa pyydetidin
vain tdtd ylosalaisin olevan kultaharkon muotoa varten, ja timi muoto eroaa
selvisti ja tietoisesti klassisesta muodosta “kokonaisuudessaan”. Kantajat viit-
tavit lisiksi, ettd kyseessd olevan muodon mitat (25 cm kertaa 8 cm) poikkeavat
markkinoilla olevien suklaatuotteiden tavanomaisesta ulkoasusta.

Kantajat katsovat valituslautakunnan nikemyksen vastaisesti, ettd tdtd erottavaa
tekijdd ei voi havaita yksinomaan tidsmilliselli ja analyyttiselld tarkastelulla.
Kantajat lisddvit tissd yhteydessi, ettd kyseessd olevan kaltaisia suklaatuotteita
ja pakkausmuotoja ei myydi lopullisille kuluttajille alle 8 tai 9 euron hintaan.
Kantajien mukaan kohdeyleison tarkkaavaisuusaste on timin vuoksi kyseessd
olevan muodon osalta selvisti kehittyneempi kuin halvemmilla hinnoilla myy-
tivien suklaatuotteiden ja leivonnaisten kohdalla.

SMHYV viittds, ettd tavaran muodosta muodostuvan kolmiulotteisen tavara-
merkin erottamiskykyi koskevat arviointiperusteet eivit eroa arviointiperusteis-
ta, joita sovelletaan muuntyyppisiin tavaramerkkeihin. Se on kuitenkin sitd
mieltd, etti tavaran muoto ei anna yleisolle tietoa sen alkuperistd samalla tavoin
kuin tavarassa tai sen pakkauksessa olevat sana- tai kuvioelementit. SMHV:n
mukaan yleisoi ei yleisesti saada yhdistimiin tavaran muotoa sen alkuperiin,
kun kyseessd ovat kulutustavarat. SMHV katsoo niin ollen, ettd jotta tavaran
muotoa voitaisiin pitdd sen alkuperin osoittajana, silld on oltava ominaisuuksia,
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jotka voivat kiinnittdd yleisén huomion.. SMHV viittd3d ensimmaiisen oikeus-
asteen tuomioistuimen asiassa T-88/00, Mag Instrument vastaan SMHYV (tasku-
lamppujen muoto), 7.2.2002 annettuun tuomioon (Kok. 2002, s. I1-467) viitaten,
ettd niin ei ole, kun yleisd on tottunut siihen, ettd on olemassa kyseessi olevien
muotojen kaltaisia muotoja, jotka on muotoiltu monin eri tavoin.

SMHYV viittdd ruskeaa sikaria esittidvin kolmiulotteisen muodon osalta, ettd
valituslautakunta ei tehnyt arviointivirhetti katsoessaan, ettd muodot, jotka ovat
saaneet vaikutteita sikarien tai savukkeiden muodoista, ovat erittdin yleisid
kyseessd olevien tuotteiden markkinoilla, ja ettdi hakemuksessa tarkoitettu tava-
ramerkki ei eroa riittdvasti markkinoilla olevista muista muodoista, jotta voi-
taisiin katsoa, etti silli on edellytetty vihimmaiiserottamiskyky sanaelementtien
tai graafisten elementtien kaltaisten muiden elementtien puuttuessa. Se viittii
tdssd yhteydessi, ettd keskivertokuluttaja ei tarkastele kyseessid olevia tuotteita
yksityiskohtaisesti ottaen huomioon, etti timin tarkkaavaisuusaste niiden osalta
on lihinni vain heikko.

SMHYV viittdd kultaharkkoa esittivin kolmiulotteisen muodon osalta ensiksi,
ettd keskivertokuluttajan tarkkavaisuusaste kyseessd olevien tuotteiden muodon
osalta on lihinni vain heikko. Se on timin osalta sitd mielti, ettid kyseessd olevan
tuotteen hinnan kaltaisia tekijoitid, joita tavaramerkkihakemuksessa ei milldin
tavalla tismennetd ja joita rekisterdinti ei koske, ei voida ottaa huomioon tava-
ramerkin erottamiskykyi arvioitaessa.

SMHV viittdd seuraavaksi, ettd valituslautakunta ei tehnyt arviointivirhettid
katsoessaan, ettd kultaharkon muotoiset pakkaukset ovat erittiin yleisid kyseessi
olevien tuotteiden markkinoilla ja ettd hakemuksessa tarkoitettu tavaramerkki
eroaa liian vihin markkinoilla olevista muista muodoista, jotta voitaisiin katsoa,
ettd silld on edellytetty vihimmaiiserottamiskyky sanaelementtien tai graafisten
elementtien kaltaisten muiden elementtien puuttuessa.

IT - 1910




27

AXIONS JA BELCE v. SMHV (RUSKEAN SIKARIN MUOTO JA KULTAHARKON MUOTO)

SMHYV toteaa lopuksi, ettd kantajien viite, jonka mukaan hakemuksessa tar-
koitettu tavaramerkki muodostuu ylésalaisin olevasta kultaharkosta, ei horjuta
tdtd tarkastelua. Se viittdd tdmin osalta, ettdi tdmin tavaramerkin graafisen
jdljenndksen, sellaisena kuin se esiintyy tavaramerkkihakemuksessa, perusteella
ei voida tietdi, esitetiinké hakemuksessa tarkoitetulla tavaramerkilld myytdvit
tuotteet tietyssi asennossa kuluttajille.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan ”tavaramerkke;js,
joilta puuttuu erottamiskyky”, ei rekistersid4.

Ensiksi on muistutettava, ettd oikeuskdytinnén mukaan asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tavaramerkit ovat erityisesti niitd
tavaramerkkeji, joita kohdeyleisén mielestid kiytetidn tavanomaisesti elinkei-
notoiminnassa kuvailemaan kyseisid tavaroita tai palveluja tai joiden osalta on
ainakin olemassa konkreettisia seikkoja, joiden perusteella voidaan paitelld, ettd
niitd voidaan kiyttdi tilld tavoin (yhdistetyt asiat T-79/01 ja T-86/01, Bosch v.
SMHYV (Kit Pro ja Kit Super Pro), tuomio 20.11.2002, Kok. 2002, s. I1I-4881,
19 kohta). Téssid sdsinnoksessd tarkoitetut merkit ovat lisdksi sellaisia merkkej,
jotka eivit kykene tdyttimiin tavaramerkille asetettua perustehtivii eli ne eivit
kykene yksiloimddn tavaran tai palvelun alkuperdd niin, ettd kuluttaja voi
mythempid hankintoja tehdessddn hankkia lisdd kyseiselld tavaramerkilld
varustettuja tavaroita tai palveluita, jos hdn on pitinyt niitd hyvini, tai valita
jonkin toisen tavaran tai palvelun, jos hin ei ole tyytyvdinen niihin (asia T-79/00,
Rewe-Zentral v. SMHV (LITE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-70S,
26 kohta ja em. asia Kit Pro ja Kit Super Pro, tuomion 19 kohta).
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Niin ollen tavaramerkin erottamiskykyi voidaan arvioida ainoastaan ensinnikin
suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten rekisterdintid on haettu ja
toiseksi ottaen huomioon se, milld tavalla tavaramerkki ymmirretiin kohde-
ryhmissi (em. asia LITE, tuomion 27 kohta ja em. asia Kit Pro ja Kit Super Pro,
tuomion 20 kohta).

Tdssd asiassa valituslautakunta totesi ryhmiin ”suklaa, suklaatuotteet” ja ”lei-
vonnaiset ja makeiset” (luokka 30) kuuluvien tuotteiden osalta, ettd kohdeyleiso
muodostuu yleisesti lopullisista kuluttajista (riidanalaisen pditoksen 23 ja
24 kohta asiassa T-324/01 ja riidanalaisen pddtoksen 24 ja 25 kohta asiassa
T-110/02). Kantajat eivit kiistd tdtid toteamusta. Ottaen huomioon, ettdi nimi
tuotteet ovat kulutustuotteita, on katsottava, etti timi arvio on oikea. Titid
yleis6d pidetdidn lisidksi tavanomaisen valistuneena ja kohtuullisen tarkkaavaisena
ja huolellisena (asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999,
Kok. 1999, s. I-3819, 26 kohta ja asia T-359/99, DKV v. SMHV (EuroHealth)
tuomio 7.6.2001, Kok. 2001, s. I1-1645, 27 kohta). Niiden tavaroiden osalta,
jotka kuuluvat ryhmiin ”Pahviset (kartonkiset) [kultaisen harkon] muotoiset
pakkaukset suklaalle ja suklaatuotteille” (luokka 16), valituslautakunta totesi,
ettd kohdeyleis6 muodostuu suklaan valmistajista, mutta my&s pienisti ja kes-
kisuurista makeis- ja leipomoalalla toimivista yrityksistd (riidanalaisen piddtoksen
35 ja 36 kohta asiassa T-110/02). Tilld erolla ei kuitenkaan ole vaikutusta
hakemuksessa tarkoitetun tavaramerkin erottamiskyvyn arviointiin asiassa
T-110/02. On todettava, ettd vaikka periaatteessa niitid tavaroita hankkivat
valituslautakunnan mainitsemat henkilot eivitki yleisesti lopulliset kuluttajat,
tdmi hankinta kuitenkin tehdidin pakattujen tuotteiden lopullisille kuluttajille
tapahtuvaa my6hempidd myyntid silmilld pitden.

Toiseksi on todettava, etti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa eri tavaramerkkiryhmii ei erotella milldéin tavoin toisistaan. Itse
tavaroiden muodosta muodostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamis-
kykyd arvioitaessa ei ndin ollen ole syytd soveltaa arviointiperusteita, jotka ovat
ankarampia kuin muihin tavaramerkkiryhmiin sovellettavat arviointiperusteet
(em. asia taskulamppujen muoto, tuomion 32 kohta).
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Kisiteltdvini olevassa asiassa valituslautakunta totesi ensinnikin ruskean sikarin
muotoisen kolmiulotteisen tavaramerkin osalta (asia T-324/01), etti muodot,
jotka ovat saaneet vaikutteita sikarien tai savukkeiden muodoista, ovat erittdin
yleisid kyseessd olevien tuotteiden markkinoilla {riidanalaisen p4itoksen 27 kohta
asiassa T-324/01). Kuten SMHYV osoitti oikeudellisesti riittdvilld tavalla vasti-
neessaan, markkinoilla on paitsi riidanalaisessa pddtoksessd mainittuja sikarin
muotoisia suklaatuotteita myds muita tuotteita, joiden muodot ovat samankal-
taisia ja joita ovat esimerkiksi Godivan, Niedereggerin ja Hauserin valmistamat
suklaasikarit, joista jotkut muistuttavat huomattavasti todellista sikaria.

Kuten valituslautakunta lisiksi perustellusti totesi riidanalaisen piitdksen 29 ja
30 kohdassa asiassa T-324/01, hakemuksessa tarkoitetun tavaramerkin muoto ja
vdri eividt eroa riittivisti markkinoilla olevien muiden suklaatuotteiden ja lei-
vonnaisten muodosta ja viristi, jotta voitaisiin katsoa, ettd tilld tavaramerkilld
on edellytetty vihimmadiserottamiskyky sanaelementtien ja graafisten elementtien
kaltaisten muiden elementtien puuttuessa.

Niitd seikkoja ei voida kyseenalaistaa kantajien viitteelld, joka koskee kantajien
mukaan huomattavia eroja hakemuksessa tarkoitetun tavaramerkin muodon ja
virin (pytred ja lieridmiinen muoto, joka on sen ruskean virin vuoksi lihelld
sikarin muotoa) ja riidanalaisessa pddtOksessd asiassa T-324/01 mainittujen
muiden suklaatuotteiden ja leivonnaisten muodon ja virin vililld. Tdmédn osalta
on todettava, ettd keskivertokuluttaja ei tarkastele kyseessd olevien tuotteiden
muotoa ja virid yksityiskohtaisesti, ja sen tarkkaavaisuusaste niiden osalta on
ldhinni vain heikko, kuten SMHV asianmukaisesti totesi. Niilla muotoa ja varii
koskevilla viitetyilld eroilla, joihin kantajat tissd asiassa viittaavat, ei niin ollen
voida horjuttaa piditelmid, jonka mukaan hakemuksessa tarkoitettu tavara-
merkki ei eroa merkittivisti kyseessi olevien tuotteiden jostain perusmuodosta,
jota elinkeinotoiminnassa yleisesti kiytetd4n.

SMHYV on seuraavaksi viittinyt my6s perustellusti kultaharkon muotoisen kol-
miulotteisen tavaramerkin osalta (asia T-110/02), etti keskivertokuluttajan
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tarkkaavaisuusaste kyseessi olevien tavaroiden muodon ja virin osalta on
ldhinnd vain heikko. Tdmin osalta kantajien viite, jonka mukaan kuluttajien
tarkkaavaisuusaste olisi korkeampi niiden tuotteiden korkeamman myynti-
hinnan takia, on hyldttivi. Kuten ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen
oikeuskdytinnostd seuraa, merkin rekisterditivyyden arvioimiseksi miirityn
tavara- ja/tai palvelulajin osalta ei ole tarpeellista tietdi sitid, onko tavaramerkin
hakijalla aikomus toteuttaa tietty markkinointisuunnitelma tai toteuttaako se
sellaisen. Markkinointisuunnitelman olemassaolo on yhteisén tavaramerkin
tuottaman oikeuden kannalta ulkoinen tekiji.. Koska markkinocintisuunnitelma
lisdksi riippuu pelkistiin kyseessi olevan yrityksen valinnasta, sitd voidaan
muuttaa yhteison tavaramerkin rekisterinnin jilkeen, eiki silli voi nidin ollen
olla minkéinlaista vaikutusta tavaramerkin rekisteréitivyyden arviointiin (asia
T-335/00, DaimlerChrysler v. SMHV (TELE AID), tuomio 20.3.2002,
Kok. 2002, s. 1I-1939, 42 kohta). SMHYV viittdd niin ollen perustellusti, ettd
kyseessd olevan tavaran hinnan kaltaisia seikkoja, joita rekisterdinti ei koske, ei
voida ottaa huomioon tavaramerkin erottamiskykyi arvioitaessa.

Valituslautakunta osoitti oikeudellisesti riittdvilli tavalla riidanalaisen piitdksen
28—31 kohdassa asiassa T-110/02, ettd kultaharkon muotoiset pakkaukset ovat
erittdin yleisid kyseessd olevien tuotteiden markkinoilla. Kuten SMHV viitti
vastineessaan, muut kuin riidanalaisessa paitoksessd mainitut yritykset, kuten
esimerkiksi Feodora, Lebkuchen-Schmidt ja Café Tasse, myyvit my®6s kilpailevia
tuotteita samankaltaisin muodoin ja virein.

Valituslautakunta totesi samoin asianmukaisesti riidanalaisen pditéksen 32 ja
33 kohdassa asiassa T-110/02, etti hakemuksessa tarkoitetun tavaramerkin
muoto ja viri eivdt eroa riittdvdsti muiden markkinoilla olevien tuotteiden
muodosta ja viristd, jotta voitaisiin katsoa, ettd tilli tavaramerkilld on edelly-
tetty vihimmdiserottamiskyky sanaelementtien ja graafisten elementtien kaltais-
ten muiden elementtien puuttuessa.
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Kantajien viite, jonka mukaan hakemuksessa tarkoitettu tavaramerkki muo-
dostuu ylosalaisin olevasta 25 cm:n kertaa 8 cm:n kultaharkosta, ei horjuta titd
tarkastelua.

Kuten SMHYV toteaa vastineessaan, kolmiulotteisen tavaramerkin erottamisky-
vyn arvioimiseksi on ensinnikin otettava huomioon sellaisen tavaran erityinen
avaruudellinen ulottuvuus, jonka muoto muodostaa tavaramerkin, ainoastaan
siind tapauksessa, ettd tAmdi tavara esitetddn tavanomaisesti tillaisessa ulottu-
vuudessa, kuten esimerkiksi silloin, kun kyseessd ovat pullot. Téssd asiassa suk-
laapatukoita ei tavanomaisesti esiteti erityisessd avaruudellisessa ulottuvuudessa.
Se, etti kantajien kyseessd olevassa muodossa myymissd tuotteissa on my0s
graafinen elementti pakkauksen laajimmalla pinnalla, ei riitid osoittamaan ndiden
tuotteiden erityistd avaruudellista ulottuvuutta. Kyseessid oleva graafinen ele-
mentti viittaa tavaramerkin hakijan noudattamaan tiettyyn markkinointisuun-
nitelmaan, jota voidaan muuttaa ja jonka olemassaolo on merkityksetén sen
arvioimiseksi, voidaanko merkki rekisterdidd tavaramerkkind, kuten edelld
36 kohdassa todettiin.

Kyseessid olevan muodon mitat eiviit toiseksi voi itsessddn olla ratkaiseva tekiji
timin muodon erottamiskyvyn arvioimiseksi, koska ne koskevat kyseessi olevien
tuotteiden sellaista seikkaa, joka liittyy pakkauksessa olevan suklaan midraan.
Niin ollen ei ole katsottava, ettd kohdeyleis6 pitdd kultaharkon muotoa edes
kantajien esittimien mittojen kanssa tarkasteltuna kyseessd olevien tuotteiden
kaupallisen alkuperin osoittajana.

Kantajat totesivat lopuksi yhteison tavaramerkkid koskevassa hakemuslomak-
keessa, etti hakemuksessa tarkoitettu tavaramerkki todellakin on kolmiulottei-
nen tavaramerkki rastittamalla tdtd varten varatun ruudun. Maininta ”malli
ylosalaisin olevasta pyramidista, jonka suorakulmaisen pohjan pinta-ala on noin
25 cm kertaa 8 cm ja sivupinnat ovat viistot” on kuitenkin hakemuslomakkeessa
olevan otsikon ”Muuntyyppisen tavaramerkin erittely” alla. Tdmin lomakkeen
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rakenteesta seki SMHV:n antamien “Hakemuslomaketta koskevien ohjeiden”
osasta, jonka otsikkona on ”Tavaramerkin esittiminen”, kuitenkin seuraa, ettid
muut tavaramerkit” ovat tavaramerkkeji, jotka eivit kuulu erityisesti mainit-
tuihin ryhmiin, joihin kolmiulotteinen tavaramerkki kuuluu. Kolmiulotteisia
tavaramerkkeji pidetddn nidin ollen tavaramerkkityyppind, joka ei kuulu *mui-
den tavaramerkkien” ryhmiin.

Vaikka hakemuksessa tarkoitettu tavaramerkki siis rekisterditéisiin, rekisterdinti
ei koskisi kyseessi olevan muodon avaruudellista ulottuvuutta ja sen mittoja
koskevia tietoja, jotka kuuluisivat siis pelkdstddn tavalliseen markkinointisuun-
nitelmaan.

Edelld esitetyn perusteella on katsottava, etti hakemuksissa tarkoitetut tavara-
merkit eivit eroa merkittivisti kyseisten tavaroiden ja tuotteiden tietyistd
perusmuodoista, joita kiytetdin yleisesti elinkeinotoiminnassa, vaan ne vaikut-
tavat pikemminkin niiden muotojen muunnelmalta. Timi seikka on edelld
29 kohdassa mainitussa oikeuskiytinnéssd tarkoitettu konkreettinen seikka,
jonka perusteella voidaan piitelld, ettd nditd muotoja voidaan kiyttdd yleisesti
elinkeinotoiminnassa tavaramerkkihakemuksissa tarkoitettujen tavaroiden ja
tuotteiden esittimiseen.

Kun hakemuksissa tarkoitettuja tavaramerkkejd tarkastellaan tavanomaisen
valistuneen ja kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan
nikokulmasta, niilld ei siis voida yksil6idd kyseessid olevia tavaroita ja tuotteita
eikd niiden perusteella voida erottaa niiti tavaroita ja tuotteita sellaisista tava-
roista ja tuotteista, joilla on muu kaupallinen alkuperi. Ne eivit niin ollen ole
erottamiskykyisid ndiden tavaroiden ja tuotteiden osalta.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskeva
kanneperuste on niin ollen hyldttivai.

II - 1916




47

48

49

50

AXIONS JA BELCE v. SMHV (RUSKEAN SIKARIN MUOTO JA KULTAHARKON MUOTO)

Yhdenvertaisen kobtelun periaatteen loukkaamista koskeva toinen kanneperuste

Asianosaisten lausumat

Kantajat viittdvidt, ettd valituslautakunta loukkasi yhdenvertaisen kohtelun
periaatetta epddmailld hakemuksissa tarkoitettujen tavaramerkkien rekistertin-
nin.

Ne viittaavat timin osalta valituslautakuntien piitdksiin, joissa katsotaan, ettid
seuraavat kolmiulotteiset tavaramerkit ovat rekisterdintikelpoisia: vyén soljesta
muodostuva tavaramerkki muun muassa tavararyhmii “nahat ja nahan jiljitel-
mit ja niistd tehdyt tavarat” varten (asia R 272/1999 3), vohvelia esittdvistid
logosta muodostuva tavaramerkki tuoteryhmiid ”leipomotuotteet ja makeiset”
varten (asia R 565/1999 1), kukkaa esittivistd suolaisesta vilipalasta muodos-
tuva tavaramerkki tuoteryhmii ”perunatuotteet, maustetut tai maustamattomat
ja suolaiset vilipalat” varten (asia R 467/1999 3), suihkunséditimen kolmiulot-
teisesta kuvasta muodostuva tavaramerkki tavararyhmid suihkunsiditimet”
varten {asia R 104/1999 3) seki tablettien jakelijasta muodostuva tavaramerkki
tuoteryhmid ”valmisteet sokeritaudin hoitoon” varten (asia R 275/2000 1).

Kantajien mukaan edelld mainitut tavaramerkit eivit ole omaperiisempia eivitkd
mielikuvituksellisempia kuin hakemuksissa tarkoitetut tavaramerkit.

SMHV vastaa ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-106/00,
Streamserve vastaan SMHV (STREAMSERVE), 27.2.2002 antaman tuomion
(Kok. 2002, s. II-723) 66 kohtaan viitaten, ettd timi kanneperuste on merki-
tykseton, koska valituslautakuntien pdidtdsten laillisuutta on arvioitava yksin-
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omaan asetuksen N:o 40/94 perusteella, sellaisena kuin yhteisdjen tuomioistui-
met ovat sitd tulkinneet, eiki valituslautakuntien mahdollisesti lainvastaisen
aiemman pidtoksentekokiytinnén perusteella. SMHV huomauttaa lisdksi, ettd
kantajien mainitsemia valituslautakuntien pditosten kohteena olleita tavara-
merkkeji ei voida verrata hakemuksissa tarkoitettuihin tavaramerkkeihin.

Ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Kuten oikeuskiytinnosti seuraa, merkin rekisterdintid yhteison tavaramerkiksi
koskevat paidtokset, jotka valituslautakuntien on tehtivd asetuksen N:o 40/94
nojalla, kuuluvat sidotun toimivallan eivdtkd harkintavallan piiriin. Tdméin
vuoksi merkin rekisterdintikelpoisuutta yhteisén tavaramerkiksi on arvioitava
yksinomaan timin asetuksen perusteella, sellaisena kuin yhteistjen tuomiois-
tuimet ovat sitd tulkinneet, eikd valituslautakuntien aiemman kiytinnoén perus-
teella (ks. vastaavasti em. asia STREAMSERVE, tuomion 66 kohta ja em. asia
Kit Pro ja Kit Super Pro, tuomion 32 kohta). Toinen kanneperuste on niin ollen
hylidttavd tehottomana.

On joka tapauksessa todettava, ettid vaikka aiemmassa piddtoksessd esitetyt
tosiseikkoja tai oikeudellisia seikkoja koskevat perustelut voivat tukea asetuksen
N:o 40/94 siinnoksen rikkomista koskevaa kanneperustetta (ks. vastaavasti em.
asia STREAMSERVE, tuomion 69 kohta ja em. asia Kit Pro ja Kit Super Pro,
tuomion 33 kohta), kantajat eivit ole tidssi asiassa vedonneet siihen, ettd niiden
viittaamissa valituslautakuntien aikaisemmissa paditoksissd on perusteluja, joilla
voidaan kyseenalaistaa edelli tehty arviointi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan b alakohdan rikkomista koskevasta kanneperusteesta.

Kaiken edelld esitetyn perusteella kanteet on hylittiva kokonaisuudessaan.
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Oikeudenkidyntikulut

Yhteistjen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen ty6jirjestyksen 87 artiklan
2 kohdan mukaan asianosainen, joka hividd asian, velvoitetaan korvaamaan
oikeudenkdyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantajat ovat
hidvinneet asiat, ne on SMHV:n vaatimusten mukaisesti velvoitettava korvaa-
maan viimeksi mainitun oikeudenkiyntikulut.

N4illd perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljas jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Kanteet hylidtidin,

2) Kantajat velvoitetaan korvaamaan oikeudenkayntikulut.

Tiili Mengozzi Vilaras

Julistettiin Luxemburgissa 30 pidivind huhtikuuta 2003.

H. Jung V. Tiili

kirjaaja neljinnen jaoston puheenjohtaja
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