TUOMIO 28.1.2004 — YHDISTETYT ASIAT T-146/02-T-153/02

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

28 piivind tammikuuta 2004 *

Yhdistetyissi asioissa T-146/02-T-153/02,

Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG, kotipaikka Eppelheim (Saksa),
edustajanaan avocat A. Franke,

kantajana,

vastaan

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

vastaajana,

* Qikeudenkiyntikieli: saksa.
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DEUTSCHE SISI-WERKE v. SMHV (TASAPOHJAINEN PUSSI)

joissa kantaja vaatii yhteistjen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuinta kumoa-
maan sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen
valituslautakunnan 28.2.2002 tekemit pddtokset (asiat R 719/1999-2-
R 724/1999-2, R 747/1999-2 ja R 748/1999-2), jotka koskevat kolmiulotteisten
tavaramerkkien rekisterdintid (pystyasennossa pysyvit pussit),

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

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

kirjaaja: hallintovirkamies D. Christensen,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimeen 8.5.2002 toimitetut
kanteet,

ottaen huomioon asioiden T-146/02-T-153/02 yhdistimisestd 9.7.2002 annctun
mddriyksen,

ottaen huomioon ensimméisen oikeusasteen tuomioistuimeen 20.9.2002 toimite-
tun vastineen,

ottacn huomioon 23.9.2003 pidetyssi suullisessa kisittelyssi esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja teki 8.7.1997 sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja
mallit) (jiljempind SMHYV) kahdeksan yhteisén tavaramerkkid koskevaa
hakemusta yhteisén tavaramerkisti 20 piivdnd joulukuuta 1993 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) perusteella,

sellaisena kuin se on muutettuna.

Kolmiulotteiset tavaramerkit, joiden rekisterdintii on haettu, ovat erilaisia
juomapusseja, jotka voidaan asettaa pystyasentoon. Pussit ovat muodoltaan
kuperia, ja niissd on levedmpi pohja sekd hakemusten mukaan yksi tahko, joka
muistuttaa pitkinomaista kolmiota tai soikiota. Pusseissa on joissakin tapauksissa
sivupainalluksia.

Tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkkien rekisterdintid on haettu, kuuluvat
tavaroiden ja palvelujen kansainvilisti luokitusta tavaramerkkien rekisterdimista
varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on
tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 1, 3, 5, 6, 16, 20,
29, 30, 32, 33, 39 ja 40.
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Tutkija hylkidsi 24.9. ja 27.9.1999 tekemilldin pddtoksilli ndmi kahdeksan
hakemusta 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,

Kantaja teki asetuksen N:o 40/94 59 artiklan perusteella 11.11.1999 kahdeksan
valitusta SMHV:lle tutkijan pa:itoksisti ja rajoitti tavaramerkkihakemuksensa
seuraaviin tavaroihin:

— ”Oluet; kivenndis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat;
hedelmdjuomat ja hedelmituoremehut; mehutiivisteet ja muut juomien
valmistusaineet”, jotka kuuluvat luokkaan 32

— ”Alkoholijuomat (paitsi oluet)”, jotka kuuluvat luokkaan 33.

Valituslautakunta on hyldnnyt valitukset 28.2.2002 tehdyilld pastoksilli (jiljem-
pdnd riidanalaiset padtokset), jotka on annettu tiedoksi kantajalle 11.3.2002,
koska hakemuksissa tarkoitetuilta tavaramerkeilti puuttui erottamiskyky ase-
tuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Valituslautakunta on todennut, etti kuluttajat eivit katso pystyasennossa pysyvii
pusseja minkéddnlaiscksi kaupallisen alkuperin ilmaukseksi vaan ainoastaan
pakkauksen muodoksi. Se lisdisi, ettd timintyyppinen pakkaus ei voi olla
yksinoikeuden kohteena ottaen huomioon kilpailijoiden, pakkausten valmistajien
ja juomien tuottajien etu.
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SMHV:lle 6.5.2002 esittiméssdin hakemuksessa kantaja rajoitti tavaramerkki-
hakemuksensa seuraaviin tuotteisiin: ”hedelmimehupohjaiset juomat ja hedel-
mimehut”, jotka kuuluvat luokkaan 32.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaiset piitokset

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

SMHYV vaatii, ettd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkii kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Riidan kohde

SMHYV, jolta asiaa tiedusteltiin, on vahvistanut, ettd kantajan riidanalaisten
pditosten tekemisen jilkeen 6.5.2002 tekemd tavaraluettelon rajoitus on
sddntdjen mukainen ja todellinen.
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Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, etti osapuolet ovat istunnossa
olleet yksimielisid siit4, ettd timin rajoituksen vuoksi kyseessd olevat kanteet on
ymmirrettdva siten, ettd riidanalaiset pddtokset pyydetiin kumoamaan aino-
astaan siltd osin, kuin niissd ei hyviksytd kantajan vaatimuksia luokkaan 32
kuuluvien ”hedelmimehupohjaisten juomien ja hedelmimehujen” osalta.

Riidanalaisten piidtosten oikeudellinen perusta

Kantaja esittid, cttd valituslautakunta on perustellessaan piitoksiddn pyrkimyk-
selld vilttdd monopolin syntyminen vedonnut tiettyjen merkkien vapaana
pitdmisen tarpeeseen ja vastaavasti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
c alakohtaan.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, ettd kantajan péitelmi vapaana
pitdmisen tarpeen oikeudellisesta perustasta on virheellinen. Toisaalta asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta on ainoa riidanalaisissa patoksissi
mainittu oikeudellinen perusta. Toisaalta monopolin syntymisen vaaran ja
erityisen ehdottoman hylkdysperusteen vililld ei ole mitdin vilitdnti ja yksin-
omaista yhteyttd. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b-¢ alakohdassa
sdddetyt chdottomat hylkdysperustcet pohjautuvat yhteisén lainséitijin pyrki-
mykseen vilttdd tilanteet, joissa elinkeinonharjoittajalle myonnetddn yksin-
oikeuksia, jotka voivat rajoittaa kilpailua kyseisten tavaroiden tai palveluiden
markkinoilla (ks. tavaramerkin erottamiskykyi koskevan hylkiysperusteen osalta
asia C-104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003, Kok. 2003, s. I-3793, 60 kohta).

Niistd samoista syistd kantajan asctuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakohtaan perustuvan kanneperusteen hylkidmisestsi ei sellaisenaan kuiten-
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kaan seuraa se, ettd vapaana pitimisen tarpeeseen liittyvit vditteet hyldttdisiin nyt
kisiteltivind olevassa asiassa. Viitteet sdilyttivit merkityksensd sikili kuin ne
koskevat timin kisitteen lainvastaista soveltamista asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan b alakohdan puitteissa.

Haettujen tavaramerkkien erottamiskyky

Asianosaisten lausumat

Kantaja katsoo, etti hedelmipohjaisten juomien ja hedelmidmehujen pakkaami-
nen pystyasennossa pysyviin pusseihin ei ole tavanomaista. Kun timéntyyppisen
pakkauksen kiyttd kyseessi oleville tuotteille on epitavallista, ei kyseisten
merkkien vapaana pitiminen ole tarpeen ja haetut tavaramerkit on katsottava
erottamiskykyisiksi.

Kantaja esittdd, ettd kuluttajat ovat tottuneet siihen, ettd juomapakkauksia
kdytet4an markkinointikampanjoissa. Kuluttajat katsovat siis tarvittaessa juoma-
pakkaukset tavaran kaupallisen alkuperdn ilmauksiksi.

Kantaja myontid, ettd on olemassa yleinen etu sen osalta, ettd sellaiset merkit
pidetdin vapaina, joiden perusteella ei voida tunnistaa yritystd, joka saattaa ne
markkinoille, sen vuoksi, etti ne vastaavat sitd, milli lailla kyseisid tavaroita tai
palveluja tavanomaisesti kuvataan. Sen sijaan kaikki epitavalliset merkit, ja
erityisesti tavaran muodon graafinen esitys, voidaan rekisterdidd yhteison
tavaramerkkeind. Kantaja korostaa, ettid yleisti etua, josta seuraa vapaana
pitimisen tarve, ei ole asetettu kyseenalaiseksi esilli olevassa asiassa ottaen
huomioon edelld 14 kohdassa mainitussa asiassa Libertel annetussa tuomiossa
vahvistetut arviointiperusteet. Kyseinen talouden ala on nimittdin toisaalta
erityisen kapea, koska se kattaa vain hedelmdmehupohjaiset juomat ja
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hedelmédmehut, ja toisaalta vaaditut merkit eivit kuulu suppeaan kategoriaan,
koska juomapakkauksille mahdollisten muotojen méiri on loputon.

Kantaja huomauttaa, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
mukaan vihdinenkin erottamiskyky riittd4 sithen, ettd merkki voidaan rekiste-
r6idd. Siten kolmiulotteisen muodon erottamiskykyi ei voida kiistdd, jos muoto
on epitavallinen kyseessd olevalla alalla.

Mitd tulee itse tavaraan, kantaja esittdd, ettd hedelnﬁpohjflisten juomien ja
hedelmqmehmcn pakkaaminen pystyasennossa pysyviin pusselhm ei ole tavan-
omaista. Kuten valituslautakunta on myontinyt, niiti juomia siilytetdsin ja
myyddén useimmiten pulloissa tai harvemmin t6lkeissi tai pahvipakkauksissa. Se,
ettd ndin on ollut jo pitkddn, huolimatta kantajan jo kauan kestincestd
pystyasennossa pysyvilli pusseilla saavutetusta kaupallisesta menestyksesti,
osoittaa, ettd tdllaisten juomapakkausten kiyttimistd koskevaa yleisti etua ei
ole olemassa. Kantajan mukaan hakemuksen mukaisen ulkoasun omaavat
pystyasennossa pysyvit pussit ovat sitil paitsi tiysin epitavallisia eiki niitd voida
pitdd tdmankaltaisen pussin yksinkertaisena muunnelmana. Ne ovat siti paitsi
teknisesti monimutkaisia valmistaa, kalliita, eiviitki tarjoa etuja tavanomaisiin
juomapakkauksiin verrattuina, Lisiksi niiden omintakeinen ulkoasu, pidasiassa
muotonsa ja erityiselld tekniikalla aikaansaadun metallisen ulkonikénsi vuoksi,
tekee haettujen tavaramerkkien ulkoasusta ainutlaatuisen.

Tavaramerkkihakemusten kohteena olevat pystyasennossa pysyvit pussit ovat

kesklvmtokuluth]qn nidkokulmasta riittdvin erikoisia, ja hdn pystyy niiden

pcmsteelh tunnistamaan tidsmillisesti pakkwkscn sisdltimin tietyn alkoholitto-
man juoman, jonka hén voi yhdistii tiettyyn valmistajaan.

Kantaja huomauttaa, cttd Internet-artikkelit, joihin valituslautakunta on viitannut
riidanalaisissa pédtoksissd, eivit osoita, ctti pystyasennossa pysyvien pussien
kdyttd hedelmdmehuille tai hedelmimehupohjaisille juomille olisi tavallista.
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Nimi artikkelit eivdt anna yhtiin viitettd vapaana pitdmisen tarpeesta, silld
yksikddn niistd ei koske Euroopan markkinoita. Niilld artikkeleilla — jotkin
niistd ovat perdisin useampien vuosien takaa — ei voida myoskidn perustella
vapaana pitimisen tarvetta tulevaisuudessa.

Kantaja esittii, ettd valituslautakunta on tulkinnut SMHV:n kiytdnt6é huomioon
ottaen nyt kisiteltivind olevassa asiassa liian ankarasti vaatimusta juomapak-
kausta esittdvin tavaramerkin omintakeisuudesta. Kantaja vetoaa tdssi suhteessa
erityisesti kahteen yhteison tavaramerkkirekisterdintiin, jotka ovat ”Granini-
pullo” ja ”Brunnenflasche”, ja yhteen aaltomaiselle metalliselle juomatolkille
rekisteroityyn tavaramerkkiin.

Lisiaksi kantaja vetoaa siihen, ettd Deutsches Patent- und Markenamt (Saksan
patentti- ja tavaramerkkiviranomainen) on rekisterdinyt kyseiset neljd tavara-
merkkii, joille haetaan nyt yhteisén tavaramerkkirekisterointid. Kantaja tdsmen-
td3 tissd suhteessa, ettd vaikka SMHYV ei olekaan sidottu niihin rekisterdinteihin,
ne pitdisi kuitenkin ottaa huomioon arvioitaessa haettuja tavaramerkkeji, koska
Deutsches Patent- und Markenamt soveltaa lainsdidintdd, joka on yhdenmukai-
nen jisenvaltioiden tavaramerkkilainsddddnnon lihentdmisestd 21 pdivind jou-
lukuuta 1988 annetun ensimmiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY
(EYVL 1989, L 40, s. 1) kanssa, jota yhteison tuomioistuimet tulkitsevat
yhtendisesti ja joka vastaa asetusta N:o 40/94 kyseessd olevin osin.

SMHYV esittid, ettd valituslautakunta on ainoastaan tdydentdnyt arviointiaan
haettujen tavaramerkkien erottamiskyvystd, kun se on tehnyt lisshuomautuksia
monopolin syntymisen vaarasta, eikd ole katsonut sitd asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisen edellytykseksi.

SMHV:n mukaan sellaisessa tapauksessa, kun tuotteita ei voida saattaa
markkinoille ilman pakkausta (nesteet tai helposti pilaantuvat tuotteet) ja
erityisesti kun kyseessi ovat kulutustavarat, kaupallisen alkuperin ilmaisemis-
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tehtdvd edellyttdd, ettd tuotteen pakkaus erottuu selvisti kaikista kyseisissi
tuotteissa kiytetyistd verrattavissa olevista pakkauksista. Mitd tulee nyt kisi-
teltdvind olevassa asiassa haettuihin tavaramerkkeihin, SMHYV katsoo, etti erot
pussien, joiden ulkomuodolle on haettu rekisterdintid, ja muiden markkinoilla
olevien pystyasennossa pysyvien pussien vililli eivit ole riittdvit, jotta niiden
voitaisiin katsoa olevan erottamnskykynsna Taméntyyppisen pakkauksen tavan-
omaisuus elintarvikkeille ylelsestl ja juomille erityisesti voidaan niyttdd toteen
valituslautakunnan mainitsemia Internet-sivuja tarkastelemalla sekd vahvistaa
muita sivuja tarkastelemalla.

Virasto korostaa, ettd sc scikka, ettd kantaja on jo pitkddn kayttinyt pusscja,
joiden ulkomuodolle rekistergintia on haettu, voidaan ottaa huomioon vain
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan perusteella, johon kantaja ei ole
vedonnut.

Mitd tulee kansallisiin rekisterdinteihin ja kantajan mainitsemiin SMHV:n
padtoksiing SMHV muistuttaa, ettd ne eivit sido sitd oikeudellisesti.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan sellaisia
merkkejd, *joilta puuttuu erottamiskyky”, ei voida rekisterdidi.

Asctuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut
crottamiskyvyttdémit merkit ovat sellaisia merkkeji, jotka eivit kykene tiytti-
médn tavaramerkille asetettua perustehtivii eli yksiloimain tavaran tai palvelun
kaupallista alkuperia.
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Kuten oikeuskidytinndsti seuraa, asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitetut tavaramerkit ovat erityisesti tavaramerkkejd, joita
kohdeyleison mielestd kidytetisin tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa kuvaile-
maan kyseisid tavaroita tai palveluja tai joiden osalta on ainakin olemassa
konkreettisia seikkoja, joiden perusteella voidaan paitelld, ettd niitd voidaan
kiyttdd tilld tavoin (asia T-323/00, SAT.1 v. SMHV (SAT.2), tuomio 2.7.2002,
Kok. 2002, s. 11-2839, 37 kohta ja asia T-194/01, Unilever v. SMHV
(munanmuotoinen tabletti), tuomio 5.3.2003, Kok. 2003, s. 1I-383, 39 kohta).

On muistutettava, ettd tavaran ulkoasusta itsestiin muodostuvan kolmiulotteisen
tavaramerkin rekisterointia hakeneen yrityksen kilpailijoilla voi olla intressi saada
vapaasti valita omien tuotteidensa muoto ja malli, mutta se ei kuitenkaan sindnsi
ole peruste tillaisen hakemuksen hylkizmiselle eikd myoskadn yksinddn riittava
kriteeri kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn arvioimiseen. Kun asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa suljetaan pois erottamiskyvytto-
mien merkkien rekisterdinti, tissd sdannoksessd turvataan se, ettd tavaran
ulkoasun eri muunnelmat ovat kaikkien kaytettivissd, ainoastaan siind méarin
kuin rekisterdintihakemuksessa tarkoitettu tavaran ulkoasu ei kykene — a priori
ja riippumatta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta
kiytostidn — tdyttimiin tavaramerkin tehtdvad eli sitd, ettd asianomaisessa
kohderyhmissi voidaan tavaramerkin perusteella erottaa kyseinen tavara
sellaisista tavaroista, joiden kaupallinen alkuperi on eri.

Merkin erottamiskykyd voidaan niin ollen arvioida ainoastaan suhteessa niihin
tavaroihin tai palveluihin, joita varten rekisterdintii on haettu, ja toisaalta
suhteessa siihen, miten kohdeyleisé6 ymmadrtda tavaramerkin.

Miti tulee kisiteltivdni olevaan kanteeseen, on todettava, ettd haetut tavara-
merkit muodostuvat kyseisten tuotteiden pakkausten ulkoasusta, nimittdin
erilaisten hedelmidmehupohjaisten juomien ja hedelmimehujen pakkaukseen
tarkoitettujen pystyasennossa pysyvien pussien kuvauksesta.
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Valituslautakunta on katsonut jokaisessa riidanalaisessa padtdksessd, ettd
juomien ostaja, joka nikee kyseisen pystyasennossa pysyvin pussin, ei katso
sen ensisijaisesti osoittavan valmistajaa vaan pitdd sitd ainoastaan yhteni
pakkausmuotona juomalle, jonka hin haluaa ostaa (riidanalaiset paitokset,
16 kohdan loppuosa), ja ettd kaikki haetut kuvaukset vastaavat niiden tuotteiden
tavanomaista pakkausta, joille kantaja hakee rekisterdintid (riidanalaiset pii-
tokset, 22 kohtay pddtos R 722/1999-2, 21 kohta), ja etti keskivertokuluttaja
katsoo ne pystyasennossa pysyvien pussien erilaisiksi muunnelmiksi (riidanalaiset
padtokset, 20 kohta, paitsi pditoksessd R 722/1999-2). Valituslautakunta on
samoin katsonut, ettd ottaen huomioon timinkaltaisten pussien kasvavan
merkityksen pakkaus- ja juomateollisuudessa, yksi valmistaja ci voi saada
yksinoikeutta tissi kyseessd olevan kaltaiseen pystyasennossa pysyviin pussiin
(riidanalaiset pditokset, 20 kohta; pidtds R 722/1999-2, 19 kohta).

Hacttujen tavaramerkkien kohderyhmi muodostuu kaikista loppukuluttajista.
Hedelmdmehupohjaiset juomat ja hedelmdmehut on tarkoitettu jokapiiviiseen
kulutukseen. Haettujen tavaramerkkien erottamiskykyd on siis arvioitava
ottamalla huomioon tavanomaisen valistuneen sekid kohtuullisen tarkkaavaisen
ja huolellisen keskivertokuluttajan oletetut odotukset (ks. vastaavasti asia
C-210/96, Gut Springenheide ja Tusky, tuomio 16.7.1998, Kok. 1998,
s. [-4657, 30-32 kohta),

Téssd suhteessa on muistutettava, ettd itse tavaran ulkoasusta muodostuvaa
kolmiulotteista tavaramerkkid ei vilttimittd ymmiérreti asianomaisessa kohde-
ryhmissd samalla tavoin kuin sanamerkkii, kuviomerkkii tai sellaista kolmiu-
lotteista tavaramerkkid, joka ei muodostu tistd ulkoasusta. Vaikka yleison
keskuudessa on totuttu pitdméin tillaisia viimeksi mainittuja tavaramerkkejd
valittomasti merkkeind, jotka yksiloivit tuotteen, sama ei vilttimittd koske
merkkid, joka muodostuu itse tavaran ulkoasusta (ks. vastaavasti edelld
14 kohdassa mainittu asia Libertel, tuomion 65 kohta ja edelli 31 kohdassa
mainittu asia munanmuotoinen tabletti, tuomion 45 kohta).
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Koska nestemiisen tuotteen pakkaus on vilttimiton tuotetta myytdessi,
keskivertokuluttaja katsoo silld olevan ensisijaisesti ainoastaan pakkaustarkoitus.
Merkki, joka tdyttdd muita tehtdvii kuin tavaramerkin tehtdvén, on kuitenkin
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla
erottamiskykyinen vain, jos se voidaan heti ymmirtdd niin, ettd silla ilmaistaan
niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten siti on kiytetty, kaupallinen
alkuperi, jolloin kohdeyleisé voi erottaa ilman sekaannuksen mahdollisuutta
tavaramerkin haltijan tavarat tai palvelut niistd, joilla on eri kaupallinen alkupera
(asia T-130/01, Sykes Enterprises v. SMHV (REAL PEOPLE, REAL SOLU-
TIONS), tuomio 5.12.2002, Kok. 2002, s. II-5179, 20 kohta). Niin ollen
keskivertokuluttaja katsoo juomapakkauksen muodon tuotteen kaupallisen
alkuperin ilmaukseksi vain jos timi muoto voidaan vilittomasti késittdd
sellaiseksi ilmaukseksi.

Kantaja viittdd aluksi, ettdi hedelmipohjaisten juomien ja hedelmdmehujen
pakkaaminen pystyasennossa pysyviin pussiin on sellaisenaan epdtavanomaista.

Tissd suhteessa valituslautakunta on riidanalaisissa pditoksissd, ottaen huo-
mioon mainitut Internet-sivut, oikeudellisesti riittivin perustein todennut, ettd
pystyasennossa pysyvid pusseja on toisaalta jo kiytetty tiettyjen juomien
pakkaamiseen ja ettd timi kiyttd voi toisaalta yleistyd kaiken tyyppisten juomien
osalta (riidanalaisten pddtosten 17-19 kohta).

Kantajan esittdma kritiikki Internetisti 16ytyvien esimerkkien maantieteellisti tai
ajallista merkityksellisyytti kohtaan ei voi horjuttaa nédiden esimerkkien
merkitystd. Eri Internet-sivuilta 16ytyneen tiedon yhteenveto nimittdin osoittaa,
ettd tuollaisia pusseja kiytetddn nykyisin juomien, erityisesti hedelmédmehujen,
pakkaamiseen eri puolilla maailmaa ja etti tillaisia pusseja kiytetddn yhteison
alueella nestemiisten elintarvikkeiden pakkaamiseen. Niin saadut tiedot osoit-
tavat konkreettisesti, ettd pystyasennossa pysyvii pusseja kiytetddn kaupankédyn-
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nissd yleisesti kyseisten tavaroiden pakkauksina tai vihintidnkin niitd voidaan
kayttda tilld tavoin.

Kun tdtd pakkaustyyppid kiytetddn yleisesti nestemiisille elintarvikkeille, muun
muassa juomille, silld ei ole riittdvin leimallista epitavallista luonnetta, jotta
keskivertokuluttaja katsoisi tdmin pakkauksen sellaisenaan ilmaukseksi tietyn
tdmédnkaltaisen tavaran erityisestd kaupallisesta alkuperistd. Téltd nestemdisille
elintarvikkeille tarkoitetulta pakkaustyypiltd puuttuva erottamiskyky koskee
kaikkia kyseisen ryhmin tavaroita ja erityisesti nyt kisiteltfivind olevan asian
juomia. Tdmién pakkaustyypin cnnustettavissa oleva kehitys vahvistaa vield
tarvittacssa kiyton yleistd levinneisyytti.

Sen kantajan viitteen osalta, joka perustuu kyseisen pakkaustyypin pitkiaikai-
seen ja jaljittelemdttomain kiyttodn kyseisille tavaroille, on korostettava, etti
myoskddn merkin yksinomainen kiyttd ei tee siitd itsestddin erottamiskykyisti.
Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan systematiikan mukaan merkin kayttd voidaan
ottaa huomioon vain timdn artiklan 3 kohdan yhteydessd, kun kiytossd
saavutetusta crottamiskyvystd esitetidn niyttéd. Kun kantaja ei ole vedonnut
hacttujen merkkien kidytdn perusteella saavutettuun erottamiskykyyn koko
yhteison alucella, viitettd ei voida hyviksy.

Kantaja esittdé edelleen, ettéd hactuissa kuvauksissa on muotoiluelementteji, jotka
eivit rajoitu tavanomaisiin tai toiminnallisiin tunnusmerkkeihin. Kantaja vetoaa
tdsséd suhteessa niiden lukuisten elementtien lisiiksi, jotka vastaavat niiden pussien
tarkkaa sclostusta, joiden kuvaukselle on haettu rekisterdintid, padasiallisesti
ndiden pussicn perustavaa laatua olevan muodon ainutlaatuisuuteen, joka on
tapauksen mukaan soikio tai kolmio, ja pussien metalliseen ulkonikson.
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On siis tutkittava kyseessid olevien pussien ulkoasusta saatavaa kokonaisvaiku-
telmaa (ks. vastaavasti asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997,
s. 16191, 23 kohta), miki ei ole ristiriidassa sen kanssa, ettd kdytettyjd ulkoasun
eri piirteitd tarkastellaan perikkiin (edelld 31kohdassa mainittu asia munanmuo-
toinen tabletti, tuomion 54 kohta).

Tassd suhteessa on aluksi todettava, etti haetut kuvaukset vastaavat tietty
nesteiden pakkaustyyppid. Riidanalaisissa pddtoksissd esitetyt pystyasennossa
pysyvien pussien esimerkit osoittavat, ettd nima pussit koostuvat yleisesti ottaen
viidestd sirmdstd saumoin yhdistetystd kolmesta tahkosta ja niilld on nelion- tai
kolmionmuotoinen etu- ja takaosa.

Kantajan esittimit muotoiluelementit vastaavat pddosin joko yksinkertaisesti
lajityypillistd pystyssd pysyvin pussin muotoa tai ovat liian vihdisid jaddikseen
asianomaisen kohdeyleisén muistiin. Siten kupera muoto, samansuuntaiset viivat
sivussa tai ylempi horisontaalinen viiva, joka vastaa yhtd saumaa, eivit voi tehdi
kantajan pussin kuvauksesta erottamiskykyistd verrattuna pystyasennossa pysy-
vin pussin perusmuotoon. Asianomainen kohdeyleiso ei ylipddtidn katso
ympyrian kaarta tai V:ti, joka muodostaa pussin alimman sauman, etu- ja
takaosan erilaista kokoa tai ylemmén viivan puuttumista sellaisina tunnusmerk-
keini, joista se voisi tunnistaa ndmé pussit.

Siten jad jiljelle kolme elementtid, joiden perusteella kyseisten pussien kuvaus
voisi erota riittdvisti pystyasennossa pysyvin pussin tavanomaisesta muodosta ja
joita ovat siis pussin keskeiset muodot, sivupainallukset ja metallinen ulkoniko.
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Mitd tulee ensiksikin kyseisten pussien keskeisiin muotoihin, ne koostuvat
suorakulmiosta, soikiosta tai kolmiosta. Ne vastaavat geometrisia perusmuotoja,
sellaisina kuin niitd voidaan kéyttdd pystyasennossa pysyvissi pusseissa. Soikio-
ja kolmiomuodot paittyvit lisdksi teknisen vilttiméittémyyden ja pakkauksen
tarkoituksen vuoksi — pystyasennossa pysyminen — suoriin ala- tai yldpuolisiin
reunoihin, jolloin nimid muodot ovat lihelli neliétd tai kolmiota. Niin ollen
ndmd keskeiset muodot eivdt voi tehdd haetuista tavaramerkeistd cerottamisky-
kyisid, koska niitd kdytetddn tavanomaisesti tai niitd voidaan kiyttid pysty-
asennossa pysyvissd pusseissa.

Toiscksi, mitd tulee neljdssd hakemuksessa esitetyissi kuvauksissa oleviin
sivupainalluksiin, keskivertokuluttaja yhdisti4 ne mielessizin siihen, ettd pussista
saadaan niiden avulla parempi ote. Sitd paitsi nimai painallukset ovat siind méérin
toisarvoisia tai sellaisia muunnelmia suorista reunoista, etti ne civit itsessddn tee
kyseisistd muodoista erottamiskykyisi.

Kolmanneksi, mité tulee pussin metalliscen ulkoniikdon, jota kuvataan harmaalla
virilld ja valon avulla, asianomainen kohdeyleisé katsoo sen perustellusti tai
perusteettomasti olevan luontainen ominaisuus sille materiaalille, jota on kiiytetty
pussin valmistuksessa. Tdmin vuoksi keskivertokuluttaja ci katso, ettd metallinen
ulkoniké osoittaisi kyseisten tavaroiden kaupallisen alkuperin.

Lopuksi, mitd tulee jokaisen kyscessi olevan pussin kokonaisvaikutelmaan,
valituslautakunta oli perustellusti katsonut, etti kyseessi olevien muotojen ja
ulkondon erot suhteessa pystyasennossa pysyvin pussin tyypilliseen ulkoasuun
ovat tuon ulkoasun yksinkertaisia muunnclmia. Nimi erot yhdessd eivit saa
aikaan kunkin kyseessi olevan pussin kokonaisvaikutelmaan selvid eroa
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pystyasennossa pysyvin pussin tavanomaiseen ulkoasuun nihden. Erilaisten
toisarvoisten muotoiluelementtien yhdistiminen tai erilaisten pussien kokonais-
vaikutelma ei voi jdddid keskivertokuluttajan, jonka tarkkaavaisuus on tidssd
suhteessa vihiinen, mieleen kyseisten tavaroiden kaupallisen alkuperin ilmai-
suna.

On vield lisdttivd, ettd haettujen kuvausten mukaisten pussien valmistukseen
liittyvit tekniset vaikeudet tai kustannukset eivit ole asiaankuuluvia perusteita
arvioitaessa haecttujen tavaramerkkien erottamiskykyd. Muoto, jolta puuttuu
kaikenlainen erottamiskyky, ei voi saada sellaista osakseen valmistukseensa
liittyvien vaikeuksien tai kustannusten vuoksi.

Valituslautakunta saattoi sitd paitsi oikeutetusti viitata pystyasennossa pysyvid
pusseja koskevan monopolin syntymisen vaaraan kyseisten juomien suhteen,
koska timid arviointi on vahvistanut, ettd pusseilta puuttuu erottamiskyky
kyseessd oleville tavaroille asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohtaan perustuvan ehdottoman hylkdysperusteen mukaisesti, joka littyy
yleisen edun huomioon ottamiseen. Sitd paitsi monopolin syntymisen vaara on
havaittavissa yhid selvemmin, kun kyseessi olevat tavaramerkkihakemukset
kattavat suuren osan pystyasennossa pysyvien pussien tyypillisen perusmuodon
ajateltavissa olevista muunnelmista.

Sikili kuin kantaja vetoaa erilaisiin juomapakkauksiin, jotka on rekisterdity
yhteison tavaramerkkind, on muistutettava, etti yleisen oikeuskdytinnon mukaan
sitd, voidaanko merkki rekisterdidd yhteison tavaramerkiksi, on arvioitava
yksinomaan yhteison asiaa koskevan lainsdddinnén nojalla, sellaisena kuin
yhteisdjen tuomioistuimet ovat sitd tulkinneet, eikd valituslautakuntien aiemman
paitoksentekokdytinnon pohjalta (edelld 31 kohdassa mainittu asia SAT.2,
tuomion 60 kohta ja edelli 38 kohdassa mainittu asia Sykes Enterprises v. SMHV
(REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS).
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Mitd tulee viitteeseen, jonka mukaan Saksan patentti- ja tavaramerkkiviran-
omainen on rekisterdinyt neljd tavaramerkkii, joista kolme on hyvin samankal-
taista joidenkin nyt haettujen tavaramerkkien kanssa (asiat T-148/02, T-149/02 ja
T-151/02), yleisestd oikeuskiytinnostd ilmenee, ettd jdsenvaltioissa jo tehdyt
rekisterdinnit ovat seikkoja, jotka voidaan ainoastaan ottaa huomioon yhteisén
tavaramerkkii rekisterditdessi, eivitkd ne ole ratkaisevia (vertaa edelld 31 koh-
dassa mainittu asia munanmuotoinen tabletti, tuomion 68 kohta oikeuskiytin-
toviittauksineen). Valituslautakunta on vastaavasti ottanut perustellusti
huomioon kansalliset rekisterdinnit esittdessddn, ettdi nimd eivdt anna aihetta
tuomion muuttamiseen.

Niilld perusteilla valituslautakunta on perustellusti katsonut, etti pystyasennossa
pysyvien pussien kahdeksan kuvausta eivit ole erottamiskykyisid kyseessi oleville
tuotteille, mukaan lukien hedelmimehupohjaiset juomat ja hedelmdmehut.

Kanteet on siten hylittivi.

Oikeudenkadyntikulut

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen tyéjirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosdinen, joka hiividd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeuden-
kiyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hivinnyt asian ja
SMHYV on vaatinut oikeudenkéyntikulujensa korvaamista, kantaja on velvoitet-
tava korvaamaan oikeudenkiyntikulut.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Kanteet hyldtdéan.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Forwood Pirrung Meij

Julistettiin Luxemburgissa 28 pdiviand tammikuuta 2004.

H. Jung J. Pirrung

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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