DEVELEY v. SMHV (MUOVIPULLON MUOTO)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

15 péivind maaliskuuta 2006

Asiassa T-129/04,

Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG, kotipaikka Unterhaching (Saksa),
edustajanaan asianajajat R. Kunz-Hallstein ja H. Kunz-Hallstein,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamiehendin G. Schneider,

vastaajana,

jossa on kyse kanteesta, jolla vaaditaan ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuinta
kumoamaan SMHV:n toisen valituslautakunnan 20.1.2004 tekemi p#ités (asia R
367/2003-2), jolla hakemus kolmiulotteisen merkin, joka on pullonmuotoinen,
rekisterdinnistd yhteison tavaramerkiksi hyldtdén,

* Oikeudenkiéyntikieli: saksa.
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EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

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

kirjagja: hallintovirkamies C. Kristensen,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 1.4.2004
toimitetun kannekirjelmén,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 28.7.2004
jatetyn vastauskirjelmén,

ottaen huomioon ensimmadiisen oikeusasteen tuomioistuimen asianosaisille
23.5.2005 esittdmat kirjalliset kysymykset,

ottaen huomioon 12.7.2005 pidetyssid istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja teki yhteisén tavaramerkistd 20 pdivand joulukuuta 1993 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna,
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perusteella 14.2.2002 sisdmarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja
mallit) (SMHV) vhteison tavaramerkkid koskevan hakemuksen, jossa se vaati
etusijaa aikaisemmin Saksassa 16.8.2001 jatetyn hakemuksen nojalla.

2 Hakemus koski seuraavan pullonmuotoisen kolmiulotteisen merkin (jiljempéni
haettu tavaramerkki) rekistersintia.

3 Tavarat, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimisti varten koskevaan 15
pdivind kesikuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin timi sopimus
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on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 29, 30 ja 32, ja ne
vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 29: "Paprikat, tomaattipyree, maito ja maitotuotteet, jogurtti, ranskan-
kerma, ravintooljyt ja -rasvat”

—  luokka 30: "Mausteet; sinappi ja sinappituotteet; majoneesi ja majoneesituotteet,
etikka ja etikkatuotteet; etikan avulla valmistetut juomat; rémouladekastikkeet,
relissi; elintarvikkeena kéytettivdt aromit ja esanssit; elintarvikkeiden valmis-
tuksessa aromeina kédytettdvit sitruunahappo, omenahappo ja viinihappo;
piparjuurivalmisteet; ketsuppi ja ketsuppivalmisteet, hedelmékastikkeet; salaatin
kastikkeet”

— luokka 32: "Hedelméjuomat ja hedelmituoremehut; mehutiivisteet ja muut
juomien valmistusaineet”.

Tutkija hylkdsi 1.4.2003 péivitylld paatokselld rekisterdintihakemuksen asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla. Tutkija totesi, ettd aikaisemmat
kansalliset rekisterdinnit eivit sitoneet SMHV:a ja ettd haetun tavaramerkin
muodossa ei ollut mitddn sellaista omintakeista ja helposti tunnistettavaa, joka
mahdollistaisi sen erottamisen markkinoilla tavanomaisesti saatavilla olevista
muodoista ja toimisi viittauksena sen kaupalliseen alkuperdén.

Toinen valituslautakunta hylkési kantajan tekemén valituksen, joka perustui muun
muassa kyseessd olevan pullon tavanomaisesta poikkeavaan ja erityiseen muotoon,
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20.1.2004 tekemillddn piétokselld (jaljempénd riidanalainen pédtds). Valituslauta-
kunta yhtyi tutkijan perusteluihin. Se lisési, ettd kun on kyse tavaramerkistd, joka
koostuu pakkauksen muodosta, huomioon oli otettava, ettd kohdeyleiso ei
vélttdméttd mielld tavaramerkkid samalla tavalla kuin jos kyseessd olisi sellainen
sanamerkki, kuviomerkki tai kolmiulotteinen merkki, joka on riippumaton sen
tavaran ominaisuuksista, johon se yhdistetddn. Kyseessd oleva kuluttaja kiinnittad
tavallisesti enemmén huomiota pulloon kiinnitettyyn etikettiin kuin pelkkéén
paljaan ja vdrittdmén astian muotoon.

Valituslautakunta huomautti, ettd haetussa tavaramerkissi ei ollut mitddan sellaisia
lisdpiirteitd, joiden perusteella se olisi voitu selvisti erottaa saatavilla olevista yleisesti
kiytetyistd muodoista ja joiden perusteella se painuisi kuluttajan mieleen alkuperdd
koskevana viittauksena. Valituslautakunta nimittédin katsoi, ettd erityinen muotoiluy,
johon kantaja vetoaa, selvidd vasta sellaisen pitkélle menevin analyyttisen tutkimisen
perusteella, jollaista kyseessi oleva keskivertokuluttaja ei tee.

Valituslautakunta huomautti lopuksi, ettd kantaja ei voi vedota haetun tavaramerkin
rekisterdintiin Saksan tavaramerkkirekisteriin, koska tillainen kansallinen rekiste-
rointi, vaikka se voidaan ottaa huomioon, ei kuitenkaan ole ratkaisevaa. Lisdksi
valituslautakunnan mukaan kantajan esittdmissd rekisterdintiasiakirjoissa ei tis-
mennetd perusteita, joilla kyseessd olevan merkin rekisteréinti hyvéksyttiin.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

—  kumoaa riidanalaisen padtoksen
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—  velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

SMHYV vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

—  hylkéd kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Kantaja vetoaa neljaén kanneperusteeseen, joista ensimmaéinen perustuu siihen, etté
SMHYV ei ole noudattanut todistustaakkaa koskevia sdént6jd, mikd kantajan mukaan
on asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan vastaista (ensimmdiinen kanneperuste);
toinen siihen, etté teollisoikeuden suojelemista koskevan 20 pdivind maaliskuuta
1883 tehdyn Pariisin yleissopimuksen, jota on viimeksi tarkistettu Tukholmassa
14.7.1967 ja muutettu 28.9.1979 (Yhdistyneiden Kansakuntien sopimussarja, osa
828, nro 11847, s. 108; jiljempédnd Pariisin yleissopimus), 6 quinquies artiklan A
kappaleen 1 kohtaa on rikottu, koska SMHYV on riistinyt aikaisemman kansallisen
rekisterdinnin suojan (toinen kanneperuste); kolmas asetuksen N:o 40/94 73 artiklan,
Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklan ja teollis- ja tekijanoikeuksien
kauppaan liittyvistd ndkokohdista, tuotevidrennosten kauppaan liittyvit nakokohdat
mukaan lukien, 15.4.1994 tehdyn sopimuksen (jiljempénd TRIPS-sopimus)
2 artiklan 1 kohdan rikkomiseen, joka johtuu siitd, ettd SMHYV ei kantajan mukaan
ole tutkinut kansallista rekisterdintid riittdvésti (kolmas kanneperuste); ja neljin-
neksi asetuksen N:o 40/94: 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen, joka johtuu
siitd, ettd SMHV ei kantajan mukaan ole ottanut huomioon haetun tavaramerkin
erottamiskykyd eikd sitd, ettd sen piirteilld ei ole mitddn teknistd tehtivdd (neljds
kanneperuste).
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Ensimmdinen kanneperuste, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan
rikkomiseen

Asianosaisten lausumat

Kantaja vdittdd, ettd valituslautakunta ei ole noudattanut asetukseen N:o 40/94
perustuvaa velvollisuuttaan nidyttdd toteen erottamiskyvyn puuttuminen, koska se on
paidtelméddnsd konkreettisilla esimerkeilld tukematta todennut, ettd kyseessd oleva
muoto miellettdisiin yleisesti kdytossd olevan pullon muodoksi eikd kaupallista
alkuperdd koskevaksi viittaukseksi. Kantaja viittdd, ettd SMHV:n, jonka on
ehdottomien hylkdysperusteiden olemassaoloa tutkiessaan viran puolesta tutkittava
tosiseikat, on ndytettidvi erottamiskyvyn puuttuminen. Kantajan mukaan ainoastaan
siind tapauksessa, ettdi SMHV onnistuu néyttdmiin, ettd haetulta tavaramerkiltd
puuttuu ominaispiirteidensé vuoksi erottamiskyky, kantaja voisi sen jéilkeen ndyttds,
ettd erottamiskyky on hankittu kiytoén perusteella.

Istunnossa kantaja lisdsi, ettd myos Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklasta
seuraa, ettd todistustaakka on SMHV:lla. Kantajan mukaan viimeksi mainitussa
artiklassa nimittdin madrdtddn, ettd Pariisin yleissopimuksen allekirjoittajavaltiossa
rekisterdidyn tavaramerkin suojan on oltava pddsddntd ja suojan epddmisen
poikkeus, jota on tulkittava suppeasti.

SMHYV kiistdd kantajan viitteet ja huomauttaa, ettd tosiseikkojen tutkiminen viran
puolesta ei koske todistustaakkaa. Se lisdd, ettd sen ei voida edellyttdd esittdvin
negatiivista nédyttod eli todisteita erottamiskyvyn puuttumisesta. Lopuksi SMHV
viittaa ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskiytintoon ja viittdd, ettd
silld on erottamiskyvyn puuttumisen osalta ainoastaan perusteluvelvollisuus. Samoin
SMHYV katsoo, ettd oikeuskdytinnostd ilmenee, ettd se voi tukeutua yleisiin
kokemusperdisiin tietoihin, kuten se on tehnyt kisiteltdviind olevassa asiassa, ja ettd
hakijan on tarvittaessa toimitettava konkreettiset tiedot, jotka perustuvat kyseessd
olevien kuluttajien tapaan mieltdd tietyt merkit kaupallista alkuperdd koskeviksi
viittauksiksi.
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Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Ensinndkin on todettava, ettd kantajan istunnossa tekemd viittaus Pariisin yleis-
sopimukseen on tehoton. Mainitun yleissopimuksen 6 quinquies artikla, joka koskee
toisessa Pariisin yleissopimuksen allekirjoittajavaltiossa rekisterdityjen tavaramerk-
kien suojaa ja rekisterdintid, ei sisdlld madrayksid, jotka ohjaisivat todistustaakan
jakoa yhteis6n tavaramerkkien rekisterdintimenettelyissé.

Toiseksi on todettava, etti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan mukaisessa
ehdottomien hylkéysperusteiden olemassaolon tutkimisessa SMHV:n rooli on
péittdd, sen jilkeen kun se on objektiivisesti ja puolueettomasti arvioinut
kisiteltdvind olevaan asiaan liittyvid seikkoja ja antanut hakijalle mahdollisuuden
esittdd huomautuksensa sekd saada tietdd tehdyn péditoksen perustelut, niiden
asetuksen N:o 40/94 sdéntdjen, joita on sovellettava, sekd yhteiséjen tuomioistuinten
niistd tekemén tulkinnan valossa, kariutuuko tavaramerkkihakemuksen hyvéksymi-
nen ehdottomaan hylkédysperusteeseen. Mainittu padtos tehdddn oikeudellisen
arvioinnin perusteella, johon ei luonteensa vuoksi voi kohdistua néyttévelvollisuutta,
ja sitd paitsi tdmdn arvioinnin oikeellisuus voidaan riitauttaa nostamalla kanne
ensimmdiisen oikeusasteen tuomioistuimessa (ks. jiljempdnd 18 kohta).

Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan mukaan SMHV:n on ehdottomia
hylkdysperusteita tutkiessaan selvitettdvd viran puolesta sellaiset asiaan liittyvét
tosiseikat, jotka voivat johtaa ehdottoman hylkédysperusteen soveltamiseen.

Jos SMHV toteaa, ettd on olemassa tosiseikkoja, joiden perusteella ehdotonta
hylkédysperustetta voidaan soveltaa, sen on edelld mainitun asetuksen 38 artiklan
3 kohdan mukaan ilmoitettava siitd hakijalle ja varattava hakijalle mahdollisuus
peruuttaa hakemuksensa tai muuttaa sitd tai esittdd huomautuksensa.
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Jos SMHYV taas aikoo hylitd tavaramerkkihakemuksen ehdottoman hylkédysperus-
teen nojalla, sen on edelld mainitun asetuksen 73 artiklan ensimmadisen virkkeen
nojalla perusteltava péitoksensd. Tilld perustelemisella on kaksi tavoitetta: antaa
asianomaisille tieto toteutettujen toimenpiteiden perusteluista, jotta ne voisivat
puolustaa oikeuksiaan, ja antaa yhteisdjen tuomioistuimille mahdollisuus valvoa
pédtoksen laillisuutta (ks. yhdistetyt asiat T-124/02 ja T-156/02, Sunrider v. SMHV
— Vitakraft-Werke Wiithrmann ja Friesland Brands (VITATASTE ja METABA-
LANCE 44), tuomio 28.4.2004, Kok. 2004, s. 1I-1149, 72 ja 73 kohta oikeus-
kiytidntoviittauksineen).

Kolmanneksi on todettava, ettd valituslautakunta voi todetessaan, ettei haetulla
tavaramerkilld ominaispiirteidensd vuoksi ole erottamiskykyd, perustaa arvionsa
paljon kéytettdvien kulutustavaroiden kaupassa saadusta yleisestd kéytinnon
kokemuksesta seuraaviin seikkoihin, jotka kaikkien voidaan olettaa tuntevan ja
jotka erityisesti ndiden tuotteiden kuluttajat tuntevat (ks. vastaavasti asia T-185/02,
Ruiz-Picasso ym. v. SMHV - DaimlerChrysler (PICARO), tuomio 22.6.2004,
Kok. 2004, s. 11-1739, 29 kohta). Téllaisessa tapauksessa valituslautakunnalla ei ole
velvollisuutta esittdd esimerkkejd mainitusta kdytinnon kokemuksesta.

Valituslautakunta on tukeutunut tihén silli olevaan kokemukseen todetessaan
riidanalaisen péddtéksen 52 kohdassa, ettd kyseessd oleva kuluttaja mieltdd haetun
tavaramerkin yleisesti kdytossd olevaksi juomille, mausteille ja nestemdisille
elintarvikkeille tarkoitetuksi pulloksi eikd tietyn valmistajan tavaramerkiksi.

Jos kantaja vetoaa haetun tavaramerkin erottamiskykyyn valituslautakunnan edelld
mainittuun kokemukseen perustuvasta arviosta huolimatta, kantajan tehtivd on
esittdd konkreettiset ja perustellut tiedot siitd, ettd haetulla tavaramerkilld on joko
sen ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky tai kdytdn perusteella hankittu
erottamiskyky, koska kun otetaan huomioon kantajan perusteellinen markkina-
tuntemus, kantajan on paljon helpompi esittdd ndmd tiedot (ks. vastaavasti asia
T-194/01, Unilever v. SMHV (munanmuotoinen tabletti), tuomio 5.3.2003,
Kok. 2003, s. 11-383, 48 kohta).
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Tdstd seuraa, ettd kantaja on véddrdssd viittdessddn, ettd valituslautakunta on
rikkonut asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohtaa, koska se ei ole esittinyt niité
tietoja. Ensimméinen kanneperuste on ndin ollen hylattéva.

Toinen kanneperuste, joka perustuu Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklan A
kappaleen 1 kohdan rikkomiseen

Asianosaisten lausumat

Kantaja viittdd, ettd katsoessaan, ettd haetulla tavaramerkilld ei ollut erottamiskykyé
yhteison alueella, SMHV on tosiasiallisesti todennut patemittéméksi aikaisemman
samaa merkkid suojaavan saksalaisen tavaramerkin, jonka Deutsches Patent- und
Markenamt (Saksan patentti- ja tavaramerkkivirasto) on rekisterdinyt, ja siten
riistdnyt siltd suojan Saksan alueella. Kantaja katsoo, ettd timd SMHV:n menettely
rikkoo Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklan A kappaleen 1 kohtaa, jossa
kantajan mukaan SMHV:a kielletddn toteamasta, ettd tavaramerkkid ei voida suojata
sellaisen Pariisin yleissopimuksen allekirjoittajavaltion alueella, jossa se on
rekisterdity.

SMHYV toteaa, ettd Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklan A kappaleen
1 kohdassa maidritddn, ettd alkuperdmaassa rekisterdity tavaramerkki on sellaise-
naan, eli sellaisena kuin se on rekisterdity, mainitussa artiklassa ilmoitetuin
varauksin suojattava toisissa liittomaissa. Rekisterinnin epdédmisestd siind tapauk-
sessa, ettd erottamiskyky puuttuu, midritddan SMHV:n mukaan kuitenkin nimen-
omaisesti 6 quinquies artiklan B kappaleen 2 alakohdassa. SMHYV lisi, ettei yhteison
tavaramerkiksi rekisterdinnin epddmisestd seuraa samaa merkkid suojaavan
kansallisen rekisterdinnin mitétoéityminen.
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Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Ensinnidkin on todettava, ettd vaikka oletettaisiin, ettd Pariisin yleissopimuksen 6
quinquies artikla velvoittaisi SMHV:a, kantajan ldhtokohta on virheellinen siltd osin
kuin se vdittdd, ettd SMHV on todennut Pariisin yleissopimuksen allekirjoittaja-
valtiossa olemassa olevan rekisterdinnin pétemittomiksi. Asetuksen N:o 40/94
johdanto-osan viidennen perustelukappaleen mukaan tavaramerkkejd koskeva
yhteison oikeus ei korvaa tavaramerkkeji koskevaa jisenvaltioiden oikeutta. Niin
ollen riidanalainen pditos, jolla haetun tavaramerkin rekisterdinti yhteisén
tavaramerkiksi on hylétty, ei vaikuta aikaisemman kansallisen rekisterdinnin
pétevyyteen eikd sen Saksan alueella antamaan suojaan. Téstd seuraa, ettd toisin
kuin kantaja vdittdd, SMHV ei riidanalaisen padtoksen tekemilld ole riistdnyt
aikaisemmalta kansalliselta rekisterdinniltd suojaa Saksan alueella eikd tédstd syystd
siten rikkonut Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklaa.

Toiseksi SMHV:n tavoin on todettava, siltd osin kuin kantaja syyttdd nyt
késiteltdvind olevalla kanneperusteella SMHV:a siitd, ettd se ei ole hyviksynyt
haetun tavaramerkin rekisterdintid Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklan A
kappaleen 1 kohdan nojalla, etti timén saman artiklan B kappaleen 2 alakohdassa
médritddn mahdollisuudesta rekisterdinnin epddmiseen siind tapauksessa, ettd
haetulta tavaramerkiltd puuttuu erottamiskyky. Téstd seuraa, ettdi SMHV ei ole
rikkonut Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklan A kappaleen 1 kohtaa
pelkistdan siksi, ettd se on vedonnut haetun tavaramerkin rekisterdintid vastaan
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa sdéddettyyn ehdottomaan
hylkdysperusteeseen, jonka mukaan sellaisten merkkien rekisterdinti ei ole sallittua,
joilta puuttuu erottamiskyky. Koska neljds kanneperuste koskee valituslautakunnan
haetun tavaramerkin erottamiskyvyn puuttumista koskevan péitelmin oikeelli-
suutta, sitd ei ole tarpeen tarkastella nyt kisiteltivind olevan kanneperusteen
yhteydessi.

Téstd seuraa, ettd toinen kanneperuste on hyldttéva.
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Kolmas kanneperuste, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 73 artiklan, Pariisin
yleissopimuksen 6 quinquies artiklan ja TRIPS-sopimuksen 2 artiklan rikkomiseen

Asianosaisten lausumat

Kantaja katsoo, ettd SMHV ei ole riittdvisti tutkinut Deutsches Patent- und
Markenamtin aikaisemmin tekeméd rekisterdintid, joka koskee samaa merkkié kuin
haettu tavaramerkki. Kantajan mukaan yhteison tavaramerkki ja kansalliset
rekisterdinnit ovat keskeniddn sidoksissa, koska on olemassa mahdollisuus vedota
kansallisten rekisterdintien aiemmuuteen. Kantaja pééttelee tdstd, ettd SMHV:n on
otettava huomioon aikaisemmat kansalliset rekistersinnit. Toissijaisesti se katsoo,
ettd jasenvaltioiden tavaramerkkilainsddddnnon lihentdmisestd 21 péivind joulu-
kuuta 1988 annetun ensimmiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989,
L 40, s. 1) ja asetuksen N:o 40/94 yhdenmukaisuudesta seuraa, ettd SMHV:n ja
kyseessd olevien kansallisten viranomaisten on sovellettava samoja kriteerejd, joista
on sdddetty kummassakin sdddoksessd, ja ettdi SMHV:n on niin ollen selitettivd,
miksi se soveltaa nditd kriteereji eri tavalla kuin kansalliset viranomaiset, koska
asetuksesta N:o 40/94, Pariisin yleissopimuksesta ja TRIPS-sopimuksesta seuraa
tillainen velvollisuus.

SMHYV viittdd, ettd viittaukset Pariisin yleissopimukseen ja TRIPS-sopimukseen ovat
tehottomia, koska ndmi sopimukset eivit koske perusteluvelvollisuutta. Sen jilkeen
se huomauttaa, ettd pddtoksen perustelujen on ilmaistava selkeésti ja yksiselitteisesti
toimivaltaisen viranomaisen huomioon ottamat seikat. SMHV:n mukaan riidan-
alainen pditos tayttdd ndmd vaatimukset, koska valituslautakunta on todennut, ettd
aikaisempi kansallinen rekisterdinti ei ole yhteisén tavaramerkkijirjestelméssd
luonteeltaan sitova.
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Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Aluksi on jétettivi huomiotta kantajan viittaukset Pariisin yleissopimukseen ja
TRIPS-sopimukseen. Toisin kuin asetuksessa N:o 40/94 ndissd kahdessa sopimuk-
sessa ei nimittdin midrdtd padtdsten perusteluvelvollisuudesta, eivitkd ne siten liity
kisiteltivini olevaan kanneperusteeseen.

Myos kantajan perustelu, jonka mukaan kansallisen tavaramerkin haltija voi vedota
kansallisen tavaramerkin aiemmuuteen sellaiseen yhteison tavaramerkin rekiste-
rointid koskevaan hakemukseen tai yhteison tavaramerkkiin néhden, joka koskee
samaa merkkid ja samoja tavaroita tai palveluita, on hylittivd. Kuten kantaja on
esittinyt, siind tapauksessa, ettd yhteison tavaramerkin haltija, joka on vedonnut
saman aikaisemman kansallisen tavaramerkin aiemmuuteen, luopuu siitd tai antaa
sen lakata, hinelld olevat oikeudet pysyvit voimassa samoin kuin jos mainittu
aikaisempi tavaramerkki olisi edelleen rekisteréity. Mainittujen sdénndsten tarkoi-
tuksena tai vaikutuksena ei kuitenkaan voi olla taata kansallisen tavaramerkin
haltijalle tdllaisen tavaramerkin rekisterdintid yhteisén tavaramerkiksi siitd huoli-
matta, ettd ehdoton tai suhteellinen hylkéysperuste on olemassa.

Siitd, ettd on vditetty, ettd aikaisempaa saksalaista rekisterdintid ei ole tutkittu, on
todettava, ettd yhteison tavaramerkkilainsddddantd muodostaa sdédnnoskokonaisuu-
desta koostuvan itsendisen jirjestelmin, jolla pyritdén omiin tavoitteisiin ja jota
sovelletaan kansallisista jdrjestelmistd riippumatta. Tdmén johdosta merkin rekiste-
roitivyyttd yhteison tavaramerkkini voidaan arvioida vain asiaa koskevan yhteison
lainséddédnnon perusteella, joten SMHV ja mahdollisesti tuomiovaltaa kéyttévé
yhteisdjen toimielin eiviit ole sidottuja jdsenvaltiossa tehtyyn pédtokseen, jossa
tunnustetaan merkin rekisterditivyys kansallisena tavaramerkkind. Ndin on asian
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laita siindkin tapauksessa, ettd tillainen p#dtos on tehty direktiivilli 89/104
yhdenmukaistetun kansallisen lainsdédénnon nojalla (asia T-106/00, Streamserve
v. SMHV (Streamserve), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. I1I-723, 47 kohta).

Aikaisemmin jisenvaltioissa suoritetut rekisterdinnit ovat seikka, joka voidaan ottaa
huomioon yhteisén tavaramerkkid rekisterditdessd, mutta timé seikka ei ole
rekisterdinnin kannalta 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. [1-449, 33 kohta ja
asia T-337/99, Henkel v. SMHV (punavalkoinen pyored tabletti), tuomio 19.9.2001,
Kok. 2001, s. 1I-2597, 58 kohta). Kyseisid rekisterdinteji voidaan siten kéyttdd
analysoinnin apuna arvioitaessa yhteison tavaramerkin rekisterdintid koskevaa
hakemusta (asia T-222/02, HERON Robotunits v. SMHV (ROBOTUNITS), tuomio
26.11.2003, Kok. 2003, s. 11-4995, 52 kohta).

On kuitenkin huomautettava, etti valituslautakunta on todennut riidanalaisen
péétoksen 55 kohdassa seuraavaa:

”— — haetun tavaramerkin rekister6innilli Saksan tavaramerkkirekisteriin — — ei ole
minkdédnlaista sitovaa vaikutusta yvhteison tavaramerkkijirjestelméssi, joka on
itsendinen ja kansallisista tavaramerkkijirjestelmistd riippumaton jirjestelmd.
Jasenvaltioissa olemassa olevat rekisterdinnit ovat muutoinkin ainoastaan seikka,
joka voidaan ottaa huomioon yhteison tavaramerkkid rekisteroditiessd mutta joka ei
kuitenkaan ole ratkaiseva. Hakijan esittdmistd rekisterintiasiakirjoista ei sitd paitsi
ilmene, milld perusteella kyseisen merkin rekisterdinti on hyviksytty — —”

Valituslautakunta on siten asianmukaisesti ottanut huomioon kansallisen rekiste-
réinnin olemassaolon, ilman ettd silldi on kuitenkaan ollut mahdollisuutta tutkia
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nimenomaisia syitd, joiden vuoksi Deutsches Patent- und Markenamt on hyviksynyt
kansallisen tavaramerkin rekisteréinnin. Koska se ei tiennyt néitd syitd, se ei voinut
kdyttdd niitd analysoinnin apuna.

Perusteluvelvollisuudesta, jonka laajuus on todettu edelld 18 kohdassa, on lopuksi
huomautettava, ettd riidanalaisen pédidtoksen 55 kohdassa, jota on siteerattu edelld
34 kohdassa, selitetddn selvisti ja yksiselitteisesti syyt, joiden vuoksi valitus-
lautakunta ei ole noudattanut Deutsches Patent- und Markenamtin péétéstd. On
todettava, ettd tdimi perustelu on yhtdéltd mahdollistanut sen, ettd kantaja saa tietdd
riidanalaisen pddtoksen perustelut oikeuksiaan puolustaakseen, mistd ovat osoi-
tuksena kantajan nyt késiteltdvind olevan kanteen toisen ja kolmannen kannepe-
rusteen yhteydessd esittimat viitteet, ja toisaalta sen, ettd ensimmaisen oikeusasteen
tuomioistuin voi tarkastaa riidanalaisen péitéksen laillisuuden.

Edelld esitetystd seuraa, ettd kolmas kanneperuste on hyléttéva.

Neljis kanneperuste, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b
alakohdan rikkomiseen

Asianosaisten lausumat

Kantaja katsoo, ettd kisiteltivind olevassa asiassa haetulla tavaramerkilli on
oikeuskiytinnossd edellytetty vihimmadiserottamiskyky. Se huomauttaa tiltd osin,
ettd haetun tavaramerkin synnyttimille kokonaisvaikutelmalle on tunnusomaista
hoikka pullonkaula, litistetty ja leved pullo-osa, jonka suurin osa on edestd ja takaa
katsottuna kupera ja jonka alaosassa on poimutus sekd pullo-osan kummankin
puolen suhteen symmetrisesti sijoitettuja uria.
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Kantaja riitauttaa timin jilkeen SMHV:n viitteen, jonka mukaan haettu tavara-
merkki on ainoastaan minimaalinen ja hienovarainen muunnelma tyypillisistd
muodoista ja jonka mukaan mainitussa tavaramerkissd ei ole ylimddrdisid piirteitd,
jotka voitaisiin katsoa huomiota heréttéviksi, erityisiksi tai omaperdisiksi. Kantaja
toteaa, ettd erityisyys tai omaperdisyys eivdt ole tavaramerkin erottamiskyvyn
edellytyksid. Pdinvastoin vihimmdiserottamiskyky riittdd kantajan mukaan siihen,
ettd tavaramerkki voidaan rekistersidd. Kantaja lisdd, ettd kolmiulotteisen tavara-
merkin erottamiskykyd arvioitaessa ei tule soveltaa ankarampia kriteerejd.

Kantaja riitauttaa myos véitteen, jonka mukaan valintaa tehdessddn kuluttaja kiyttad
apuna tavaraan kiinnitettyé etikettid tai logoa eikd pullon muotoa. Se katsoo, ettd
ostohetkelld kuluttaja tekee valintansa pullon muodon mukaan ja tarkistaa etiketistd
valintansa vasta tunnistettuaan haluamansa tavaran. Se lisdd tiltd osin myds, ettéd
keskivertokuluttaja on tdysin kykenevd mieltimddn kyseessi olevien tavaroiden
pakkauksen muodon niiden kaupallista alkuperdd koskevaksi viittaukseksi.

Toissijaisesti kantaja vetoaa siihen, ettei millédn haetun tavaramerkin piirteelld ole
teknistd tehtdvéd.

SMHYV viittdd, ettd kuluttaja ei yleensd yhdistd tavaran muotoa tai pakkausta sen
kaupalliseen alkuperéén vaan katsoo tavallisesti pakkaukseen kiinnitettyjd etikettejé
tunnistaakseen kaupallisen alkuperin.
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SMHV lisdd, ettd haetun tavaramerkin piirteet, joihin kantaja vetoaa, ovat joko
ainoastaan tavanomaiseen muotoiluun liittyvid ominaisuuksia tai kyseessd oleva
kuluttaja voi havaita ne vasta sellaisen analyyttisen tarkastelun jilkeen, jota mainittu
kuluttaja ei tee. Se piittelee tdstd, ettd haettu tavaramerkki mielletddn kyseessd
olevan tavaran tavanomaisen pakkauksen muodon muunnelmaksi eikd kyseessd
olevan tavaran kaupallista alkuperi# koskevaksi viittaukseksi.

SMHV huomauttaa lopuksi, etti silli, onko muotoiluun liittyvilld ominaisuuksilla
erikseen arvioituina tekninen vai ergonominen tehtdvd, ei ole merkitystd erot-
tamiskykyd arvioitaessa.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Aluksi on todettava, ettd tavaramerkin erottamiskykyd on arvioitava ottaen
ensinndkin huomioon tavarat tai palvelut, joita varten rekisterdintid on haettu, ja
toiseksi se, miten kohdeyleis6 asian mieltdd (ks. asia T-305/02, Nestlé Waters France
v. SMHV (pullon muoto), tuomio 3.12.2003, Kok. 2003, s. II-5207, 29 kohta ja asia
T-399/02, Eurocermex v. SMHV (olutpullon muoto), tuomio 29.4.2004, Kok. 2004,
s. 11-1391, 19 kohta). Tavaran muodosta muodostuvien kolmiulotteisten tavara-
merkkien erottamiskykyd arvioitaessa sovelletaan samoja kriteerejd kuin muuntyyp-
pisten tavaramerkkien erottamiskykyd arvioitaessa (em. pullon muoto -tapaus,
tuomion 35 kohta ja em. olutpullon muoto -tapaus, tuomion 22 kohta). Liséksi
tavaramerkin erottamiskykyd arvioitaessa on tarkasteltava siitd saatavaa kokonais-
vaikutelmaa (ks. em. pullon muoto -tapaus, tuomion 39 kohta oikeuskéytantoviit-
tauksineen).
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Késiteltdvind olevassa asiassa haetun tavaramerkin tarkoittamat tavarat ovat
pdivittdistavaroita olevia elintarvikkeita. Nédin ollen kohdeyleis66n kuuluvat kaikki
kuluttajat. Haetun tavaramerkin erottamiskykyd on siis arvioitava ottaen huomioon
tavanomaisesti valistuneen sekd kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keski-
vertokuluttajan oletetut odotukset (em. pullon muoto -tapaus, tuomion 33 kohta ja
em. olutpullon muoto -tapaus, tuomion 19 ja 20 kohta).

Ensinndkin kantajan viitteestd, jonka mukaan silloin, kun kyseessd ovat sellaiset
tavarat kuin nyt késiteltdvind olevassa asiassa, kuluttaja tekee valintansa pikem-
minkin pakkauksen muodon kuin etiketin ayulla, on todettava, ettd keskivertoku-
luttajat eiviit ole tottuneet olettamaan tavaroiden tai niiden pakkauksen muodon
perusteella graafisen tai sanallisen osatekijin puuttuessa, ettd tavaroilla on tietty
alkuperd (ks. asia C-136/02 P, Mag Instrument v. SMHV, tuomio 7.10.2004,
Kok. 2004, s. 1-9165, 30 kohta oikeuskiytintéviittauksineen). Samoin kuluttajat
katsovat pulloilla, jotka sisiltavit téllaisia tuotteita, olevan ensisijaisesti ainoastaan
pakkaustarkoituksen (yhdistetyt asiat T-146/02—T-153/02, Deutsche SiSi-Werke v.
SMHYV (pystyasennossa pysyvd pussi), tuomio 28.1.2004, Kok. 2004, s. I1-447,
38 kohta). Koska kantaja ei ole esittinyt todisteita siité, ettd tdimd oikeuskéytinto ei
soveltuisi kdsiteltivind olevaan asiaan, kantajan vidite on hyldttivi.

Tdhdn on liséttivd, ettdi SMHV:n péitelmd, joka on riitautettu, ei ole yhteensovitta-
maton sen seikan kanssa, johon kantaja vetoaa, ettd keskivertokuluttaja on téysin
kykenevd mieltimdén kyseessd olevien pdivittdistavaroiden pakkauksen muodon
niiden kaupallista alkuperidd koskevaksi viittaukseksi (em. pullon muoto -tapaus,
tuomion 34 kohta). Vaikka niin olisikin, timé yleinen péitelmi ei merkitse sitd, ettd
milld tahansa tdllaisen tavaran pakkauksella on yhteison tavaramerkiksi rekiste-
rointiin  vaadittu erottamiskyky. Merkin erottamiskykyd on nimittdin arvioitava
kussakin yksittdistapauksessa edelld 45 ja 46 kohdassa esitettyjen kriteerien valossa.
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Toiseksi niistd neljastd ominaisuudesta, jotka kantajan mukaan vaikuttavat pullon
erottamiskykyé lisddvisti, on aluksi todettava, ettd yksin se seikka, ettd muoto on
muunnelma tietyntyyppisten tavaroiden tavanomaisesta muodosta, ei riitd osoit-
tamaan, ettd tdstd muodosta koostuvalta tavaramerkiltd ei puutu erottamiskykyd. On
aina tarkasteltava sitd, pystyyko tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaa-
vainen ja huolellinen keskivertokuluttaja tavaramerkin perusteella erottamaan
kyseessd olevan tavaran muiden yritysten tavaroista niin, ettd hidnen ei tarvitse
enempéd pohtia asiaa eikd olla erityisen huolellinen tissd suhteessa (em. asia Mag
Instrument v. SMHYV, tuomion 32 kohta). Miti enemmin muoto, jonka
rekisterdintid tavaramerkiksi on haettu, muistuttaa tavaran todennikdisintd muotoa,
sitd todennidkoisempid on, ettd kyseiseltd muodolta puuttuu erottamiskyky (em. asia
Mag Instrument v. SMHYV, tuomion 32 kohta).

Hoikan kaulan ja litistetyn pullo-osan osalta on katsottava, ettd haetun tavaramerkin
ominaisuudet eivit poikkea haetun tavaramerkin tarkoittamien tavaroiden kaltaisia
tavaroita sisiltivien pullojen tavanomaisesta muodosta. Kaulan pituus tai sen
ldpimitta tai pullon leveyden ja paksuuden vilinen suhde eivit ole millddn tavalla
omintakeisia.

Sama pédtelmé koskee poimutusta. Se on kyseessé olevalla alalla myytévien pullojen
muotoilussa tavanomainen piirre.

Ainoa ominaisuus, joka erottaa haettua tavaramerkkid tavanomaisesta muodosta,
ovat kyljissd olevat urat. Toisin kuin SMHV:n toimittamissa esimerkeissd haetussa
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tavaramerkissd on nimittdin tiukkoja kaaria, joista muodostuu lihes vaikutelma
puoliympyroistd.

Vaikka tdmad piirre voitaisiinkin katsoa poikkeukselliseksi, se ei kuitenkaan yksinddn
vaikuta haetusta tavaramerkistd syntyvién kokonaisvaikutelmaan niin paljon, ettd
tavaramerkki poikkeaisi merkittivésti yleisestd kdytdnnostd tai toimialalla vallitse-
vasta tavasta ja ettd se saattaisi tdstd syystd tdyttdd keskeisen tehtévinsd alkuperdn
osoittajana (em. asia Mag Instrument v. SMHYV, tuomion 31 kohta).

Kokonaisuutena arvioituina edelld mainitut neljd ominaisuutta eivit siten luo
sellaista kokonaisvaikutelmaa, joka voisi saattaa timén pddtelmén kyseenalaiseksi.
Téstd seuraa, ettd kun haettua tavaramerkkid arvioidaan sen synnyttimin
kokonaisvaikutelman perusteella, siltd puuttuu erottamiskyky.

Tdamé padtelmd ei ole ristiriidassa sen seikan kanssa, johon kantaja vetoaa, etteiviit
erityisyys tai omaperdisyys ole tavaramerkin erottamiskyvyn edellytyksid. Vaikka
erityiset tai omaperdiset piirteet eivit olekaan rekisteréinnin valttimitén ehto, on
kuitenkin niin, ettd jos sellaisia on, se sitd vastoin voi antaa tavaramerkille, jolta
erottamiskyky muutoin puuttuisi, vaadittavanasteisen erottamiskyvyn. Tdstd syystd
valituslautakunta on sen jélkeen, kun se on arvioinut pullosta syntyvéd vaikutelmaa
ja todennut riidanalaisen pdidtoksen 45 kohdassa, ettd “asiakas ei pééttele
kaupallisesta alkuperdstd mitddn itse pullon perusteella, sellaisena kuin se
konkreettisesti on”, tutkinut, onko haetussa tavaramerkissi erityisid piirteitd, joista
seuraisi, ettd silldi on vaadittu vdhimmadiserottamiskyky. Todettuaan kuitenkin
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riidanalaisen tuomion 49 kohdassa, ettd niin ei ollut, valituslautakunta perustellusti
totesi, ettd haetulta tavaramerkiltd puuttui erottamiskyky.

Kolmanneksi siitd, ettd kantaja on esittdnyt, ettd haetun tavaramerkin ominaispiir-
teilld ei ole teknistd eikd ergonomista tehtivdd, on huomautettava, ettd vaikka
oletettaisiin, ettd timd olisi ndytetty toteen, timi seikka ei voisi vaikuttaa haetun
tavaramerkin erottamiskyvyn puuttumiseen. Jos kohdeyleisé mieltdd merkin tavaran
tai palvelun kaupallista alkuperdd koskevaksi viittaukseksi, silli, onko merkilld
samanaikaisesti kaupallista alkuperdd koskevan tiedon ohella joku muu -
esimerkiksi tekninen - tehtdvd vai ei, ei ole merkitystd merkin erottamiskyvyn
kannalta (ks. vastaavasti asia T-173/00, KWS Saat v. SMHV (oranssin sévy), tuomio
9.10.2002, Kok. 2002, s. [1-3843, 30 kohta).

Tdstd seuraa, ettd myds neljds kanneperuste on hyldttivé ja koko kanne on siten
hylittava.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjérjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hévidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hdvinnyt asian, se on
velvoitettava korvaamaan oikeudenkédyntikulut SMHV:n vaatimusten mukaisesti.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylitdin.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Pirrung Meij Pelikdnova

Julistettiin Luxemburgissa 15 péivind maaliskuuta 2006

E. Coulon J. Pirrung

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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