PROCTER & GAMBLE v. SMHV (SAIPPUAN MUOTO)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljis jaosto)

12 pdivdnd joulukuuta 2002 *

Asiassa T-63/01,

The Procter & Gamble Company, kotipaikka Cincinnatti, Ohio (Yhdysvallat),
edustajanaan asianajaja T. van Innis, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana,

vastaan

sisdimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehinddn O. Montalto ja E. Joly,

vastaajana,

* Oikeudenkiyntikieli: ranska.
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jossa kantaja on nostanut kanteen sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (ta-
varamerkit ja mallit) kolmannen valituslautakunnan 14.12.2000 tekemdstd
padtoksestd (asia R 74/1998-3), joka on annettu kantajalle tiedoksi 11.1.2001,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljds jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras sekd tuomarit V. Tiili

ja P. Mengozzi,

kirjaaja: hallintovirkamies D. Christensen,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 16.3.2001 toimi-
tetun kanteen,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 29.5.2001 toimi-
tetun vastineen,

ottaen huomioon suoritetut prosessinjohtotoimet,

ottaen huomioon 10.7.2002 pidetyssd suullisessa kisittelyssi esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja on 16.4.1996 esittidnyt sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tava-
ramerkit ja mallit) (jiljempind SMHV) yhteisén tavaramerkisti 20 piivind
joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994,
L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla hakemuksen, joka koskee
kuviomerkin rekisteréintid yhteisén tavaramerkkini. SMHV:oon saapui
25.2.1997 jiljennos siitd tavaramerkistd, jonka rekisterdintid on haettu ja joka
médriteltiin tuolloin uudelleen kolmiulotteiseksi kuviomerkiksi.

Merkki, jonka rekisterdintid on haettu, muodostuu seuraavasta muodosta:

Kolmiulotteinen kuva
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Sivukuva

Tavaramerkin rekistertintid on haettu sellaisia saippuoita varten, jotka kuuluvat
tavaroiden ja palvelujen kansainvilist luokitusta tavaramerkkien rekister6imisti
varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on
tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 3.

Tutkija ilmoitti 18.3.1998 kantajalle pddtoksestd hylitid rekisterdintihakemus
silld perusteella, ettd merkki muodostuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
e alakohdan i alakohdassa tarkoitetulla tavalla yksinomaan tavaran luonteen-
omaisesta muodosta.

Valituslautakunta pysytti 15.3.1999 tehdylld paitokselli tutkijan paitoksen
seuraavilla perusteilla: ensinndkin alkuperdisen kuviomerkkiid koskevan hake-
muksen muuttaminen kolmiulotteista tavaramerkkid koskevaksi hakemukseksi
on asetuksen N:0 40/94 44 artiklan 2 kohdassa kielletty yhteisén tavaramerkkis
koskevan hakemuksen huomattava muutos; toiseksi merkki muodostuu
asetuksen N:o0 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohdassa tarkoitetulla
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tavalla yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta; kolmanneksi merkki
muodostuu 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitetulla tavalla
teknisen tuloksen saavuttamiseksi vilttimittdmaisti muodosta ja neljinneksi
merkiltd puuttuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tar-
koitetulla tavalla erottamiskyky.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin kumosi asiassa T-122/99, Procter &
Gamble v. SMHV (Saippuan muoto) 16.2.2000 antamallaan tuomiolla
(Kok. 2000, s. II-265) valituslautakunnan piditoéksen seuraavilla perusteilla:
ensinndkin valituslautakunta on ylittdnyt toimivaltansa todetessaan viran puo-
lesta, ettd riidanalainen rekisterdintipyyntd on jdtettdvd tutkimatta; toiseksi
valituslautakunta on loukannut kantajan puolustautumisoikeuksia, koska se ei
kehottanut titd esittdmddn huomautuksiaan niistd kahdesta uudesta ja ehdotto-
masta hylkadysperusteesta, jotka se otti huomioon viran puolesta, eli asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja e alakohdan ii alakohdassa
sdddetyistd hylkdysperusteista, ja kolmanneksi valituslautakunta on tehnyt
oikeudellisen virheen kieltdytyessddin rekisterdimisti merkkii silli perusteella,
ettd se muodostuu edelld mainitussa 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan
i alakohdassa tarkoitetulla tavalla yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muo-
dosta. Ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan tdmi viimeksi mai-
nittu sddnnos ei sovellu, koska markkinoilla on toisen muotoisia saippuatankoja,
joilla ei ole nyt kyseessi olevan saippuan muodon ominaisuuksia (em. asia
Saippuan muoto, tuomion 55 kohta).

Kolmannen valituslautakunnan esitteliji on edelld mainitussa asiassa Saippuan
muoto annetun tuomion tdytint6Onpanemista varten kehottanut 7.6.2000 lihe-
tetylld ilmoituksella kantajaa esittimiin huomautuksensa asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja e alakohdan ii alakohdan soveltamisesta
kyseessi olevassa tapauksessa.

Kolmas valituslautakunta hylkasi rekisterdintihakemuksen 14.12.2000 tehdylld
padtokselld (jaljempdnd riidanalainen piitds), koska se katsoi, ettd kyseiseltd
merkiltd puuttuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tar-
koitetulla tavalla erottamiskyky.
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Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmdiisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen piitéksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

SMHYV vaatii, ettd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkid kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Asiakysymys

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, jotka koskevat

puolustautumisoikeuksien loukkaamista ja asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan b alakohdan rikkomista.
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Ensimmdinen kanneperuste, joka koskee puolustautumisoikeuksien loukkaa-
mista

Asianosaisten lausumat

Kantaja viittdd, ettd sen puolustautumisoikeuksia on loukattu, koska riidan-
alaisen pédidtoksen tekividt samat kolmannen valituslautakunnan jdsenet, jotka
olivat 15.3.1999 tehneet pddtoksen, joka on kumottu edelldi mainitussa asiassa
Saippuan muoto annetulla tuomiolla ja joka koski samoja asianosaisia, samaa
rekisterdintihakemusta ja samaa ehdotonta hylkiysperustetta.

Kantaja myontdd, ettd valituslautakunnassa kiytdvdid menettelyd koskevissa
sddnnoksissd ei sdddetd lautakunnan sellaisen jdsenen jadviimisestd, joka on
kyseisessd ominaisuudessa aikaisemmin osallistunut saman kysymyksen ratkai-
semiseen samojen asianosaisten vililld. Kantaja kuitenkin katsoo, ettd puolus-
tautumisoikeuksien kunnioittaminen edellyttii oikeudenmukaista oikeu-
denkiyntid, eli sellaista menettelyd, joka ei saa aikaan vaikutelmaa siitd, ettd
ratkaisu perustuu ennakkokisitykseen.

Kantaja toteaa tiltd osin, ettd useimmissa oikeusvaltioissa tuomarit, vilimiehet
tai oikeudelliset asiantuntijat ovat velvollisia jddvidmain itsensd tietyssd oikeus-
riidassa, jos he ovat aikaisemmin jossakin niistd ominaisuuksista osallistuneet
kyseisen oikeusriidan ratkaisuun, jotta voidaan taata heidén riippumattomuu-
tensa.

SMHV kiistdd kantajan esittdmit viitteet, koska ne periaatteet, joihin on
vedottu, eivit sovellu asetuksessa N:o 40/94 tarkoitettuihin SMHV:ssa kiytiviin
menettelyihin, ja koska valituslautakuntia ei voida pitid tuomioistuimina”.
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SMHV toteaa, ettd asetuksen N:o 40/94 132 artiklassa mdiiriteltyjd jdi-
viysperusteita ei ole arvioitu vidrin eikd mitddn sellaista jisenvaltioiden oikeu-
dessa  yleisesti hyviksyttyd hallinnollisiin = menettelyihin  sovellettavaa
oikeusperiaatetta, jota SMHV:n on noudatettava asetuksen N:o 40/94 79 artiklan
nojalla, ole loukattu.

Lisiksi SMHV huomauttaa, ettd yhteisén oikeudessa ei ole sellaista menettely-
sddntdd, jonka mukaan asiaa, jota koskeva yhden instanssin antama ratkaisu
kumotaan valitusasteessa, ei voitaisi palauttaa sen instanssin kisiteltiviksi, joka
on antanut kyseisen ratkaisun.

Lopuksi SMHV korostaa, etti kolmas valituslautakunta on useissa paitoksissd
katsonut, ettid tavaran muodosta muodostuvalla tavaramerkilld on erottamisky-
ky. Niin ollen ei ole mitdin syytd katsoa, ettd riidanalainen padtds perustuisi
epdedulliseen ennakkokisitykseen.

Yhteis6jen tuomioistuimen arviointi asiasta

Ensinndkin on huomattava, ettd valituslautakunnat koostuvat jisenistd, joiden
riippumattomuus taataan heididn nimittimisessdin noudatettavalla menettelylli,
toimikauden kestoajalla sekid heiddn tehtiviensi toteuttamista koskevilla yksi-
tyiskohtaisilla sddnnéilld. Lisiksi asetuksen N:o 40/94 tietyissd, valituslauta-
kunnissa kiytivdd menettelyd koskevissa sddnnoksissi taataan nimenomaisesti
asianosaisten puolustautumisoikeudet.

Valituslautakunnat ovat kuitenkin osa SMHV:a, joka on toimivaltainen viran-
omainen yhteisén tavaramerkkien rekisterdintii koskevissa asioissa asetuksessa
N:o 40/94 sdiddetyin edellytyksin, ja ne myds osallistuvat kyseisessd asetuksessa
sdddetyissd rajoissa yhteison tavaramerkin toteuttamiseen (asia T-163/98, Procter
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& Gamble v. SMHV (BABY-DRY), tuomio 8.7.1999, Kok. 1999, s. 1I-2383,
36 ja 37 kohta).

Edelld mainitussa asiassa BABY-DRY annetun tuomion 38—43 kohdasta kiy
tdltd osin ilmi, ettd SMHV:n eri osastojen vililli vallitsee toiminnallinen jatku-
vuus, ja ettd valituslautakunnilla on valituksesta piittdessiin sama toimivalta
kuin tutkijalla. Niinpd valituslautakunnille, vaikka ne ovatkin tehtiviensi
toteuttamisessa pitkalti riippumattomia, on SMHV:ssa annettu tehtiviksi valvoa
asetuksessa N:0 40/94 asetettujen ehtojen ja rajojen puitteissa sen viranomaisen
muiden osastojen toimintaa, jonka osa ne itse ovat.

On nimittdin syytd panna merkille, ettd koska valituslautakunnalla on sama
toimivalta kuin tutkijalla, se toimii titi toimivaltaa kiyttdessiin SMHV:n
osaston ominaisuudessa. “Ensimmadisen tutkimusasteen” asetuksen N:o 40/94
60 artiklan nojalla suorittaman “ennakkotarkastuksen” jilkeen valituslauta-
kunnalle tehty valitus on néin ollen osa hallinnollista rekisterdintimenettelys.

Edelld esitetty huomioon ottaen valituslautakuntia ei voida pitisi *tuomioistui-
mina”. Niin ollen kantaja ei voi perustellusti vedota oikeudenmukaista ”oikeu-
denkédyntid” koskevaan oikeuteen SMHV:n valituslautakunnissa kiytivien
menettelyjen osalta.

Lisdksi on huomattava, ettd puolustautumisoikeudet valituslautakunnassa kiy-
tdvissd menettelyssd on taattu asetuksen N:o 40/94 132 artiklalla, jossa todetaan
ne tilanteet, joissa valituslautakuntien jisenet voidaan sulkea pois tai jadvati
asian kisittelystd, ja jonka 3 kohdassa nimenomaan siidetiin, ettd kukin osa-
puoli voi jddviti ne jdsenet, joita “epiilliin puolueellisundesta®.
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On kuitenkin huomattava, etti edelli mainitun sdinnéksen mukaan jadviaminen
ei ole oikeutettua, jos kyseinen osapuoli tietoisena jddvddmisen syystd on suo-
rittanut menettelyyn liittyvid toimia. Kuten SMHV on perustellusti todennut,
tdmd on tilanne nyt kisilld olevassa asiassa. Ensinnikin kantaja ei ole silloin, kun
kasiteltidvini olevassa asiassa esittelijini toimiva valituslautakunnan jisen, joka
toimi esittelijind myos saman valituslautakunnan tekemissi ensimmdisessi
pddtoksessd, kehotti kantajaa esittimiin huomautuksensa, tehnyt viitetts
kyseessd olevan valituslautakunnan tai sen kyseisen jiasenen mahdollisesta puo-
lueellisuudesta. Toiseksi kantaja on esittdessddn valituslautakunnalle huomau-
tuksensa suorittanut asetuksen N:o 40/94 132 artiklan 3 kohdan toisessa
virkkeessd tarkoitetun menettelyyn liittyvin toimen ja on niin ollen menettinyt
mahdollisuuden vaatia kyseessi olevan valituslautakunnan jidsenten jadvaamisti.

Ensimmdinen kanneperuste on niin ollen hylittiva.

Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kobdan
b alakohdan rikkomista

Asianosaisten lausumat

Kantaja myontdd, ettd kohdeyleis6 ei periaatteessa voi mieltdd tavaramerkiksi
sellaista saippuan muotoa, jossa on vain hyvin pienii eikd niin ollen mitenk4in
silméinpistivid eroja saippuan tavalliseen muotoon verrattuna. Nyt kisilld ole-
vassa tapauksessa merkki kuitenkin eroaa selviisti saippuan tavanomaisista
muodoista, koska siini on pituussuunnassa kovera siva kun taas tavallisissa
muodoissa ainakin yksi pituussuuntaisista sivuista on kupera.
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Koska merkki on harvinainen, se pystyy luomaan yleisén keskuudessa mielle-

[ch, S€ Pystyy .uomaan y Cessa miete:
yhtymin tavaran muodon ja sen seikan vililld, ettd tavara on periisin tietysti
yrityksesti.

Kantaja katsoo, ettd valituslautakunnan nikemyksesti, jonka mukaan yleisén on
oltava ennalta tietoinen siitd, ettd tavaran muoto muodostaa yksiléllisen tava-
ramerkin, on havaittavissa tietty ennakkokisitys kuviomerkkeji kohtaan. Kan-
taja korostaa, ettd tuollainen vaatimus on vailla oikeudellista perustaa. Kantaja
huomauttaa tilti osin, ettd Benelux-maiden oikeuskiytinnén mukaan ei ole
vilttimdtontd eikd sallittua asettaa tiukempia vaatimuksia kuin laista seuraa, ja
ettei tuon oikeuskdytdnnon mukaan vaadita, ettd yleisé on tietoinen siiti, ettd
merkki on laadittu erityisesti erottamaan tavara toisista tavaroista ja osoittamaan
sen alkuperii.

Kantaja viittaa tdltd osin useisiin Ranskassa ja Benelux-maissa annettuihin rat-
kaisuihin, joissa téllainen nikemys on omaksuttu seki pakkauksen muodosta ettd
tavaran muodosta muodostuvien merkkien suhteen.

Kantaja viittdd myds, ettd saippuan muoto on pysyvimpi merkki kuin sana-
merkki, jolla saippua on voitu varustaa, ja ettdi muoto on helpommin havaitta-
vissa kuin mikddn muu merkki. Lisdksi silloin, kun saippuaa ei siilyteti sen
alkuperdispakkauksessa, sen muoto soveltuu erityisen hyvin erottamaan yhden
saippuan toisesta saippuasta.

Lopuksi kantaja toteaa, ettd se seikka, ettd kyseessi olevalla muodolla on hys-
tytehtidvi, ei estd sitd, ettd silld on alkuperdi osoittava tehtdvi, koska yhdelld ja
samalla merkilld voi olla useita tehtdvii.
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SMHV Kkatsoo, ettd tiyttidkseen alkuperii osoittavan tehtidvin tavaramerkin on
oltava sellainen, ettd se mielletddn tavaramerkiksi, eikd pelkiksi kuvailevaksi,
kaytdnnolliseksi tai koristeelliseksi ominaisuudeksi. T#t4 varten merkin on oltava
helposti yksiloitdvissi ja painettavissa mieleen. Niin ei ole silloin, kun — kuten
nyt kisilld olevassa tapauksessa — muoto muodostaa niiden tavaroiden konk-
reettisen ulkoasun, joita sen on midrd yksildidd. Muodot sellaisinaan voivat
muodostaa tavaramerkin vain, jos ne eroavat kyseessi olevien tavaroiden
tavanmukaisista muodoista.

SMHYV korostaa tiltd osin, ettid vaikka erottamistehtivi ei estikdidn muita teh-
tdvid, viimeksi mainittujen olemassaolo voi, kuten valituslautakunta katsoi nyt
kisilld olevassa tapauksessa, vdhentdd muodon kykyi yksil6idd tavara ja tayttda
alkuperidi osoittava tehtivi.

SMHV:n mukaan saippuatangon muodossa on oltava vihiistd suurempia eri-
koispiirteitd muihin markkinoilla oleviin saippuatangon muotoihin verrattuna,
jotta sitd voitaisiin pitdd erottamiskykyisend. SMHV muistuttaa tiltd osin, etti se
tekee arviointinsa yksinomaan tavaramerkin sen kuvauksen perusteella, jonka
hakija on esittinyt hakemuksessaan.

Ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

On syytd huomauttaa, etti asetuksen N:o 40/94 4 artiklan mukaan yhteisén
tavaramerkkind voi olla tavaran tai sen piillyksen muoto, jos silli voidaan
erottaa yrityksen tavarat muiden yritysten tavaroista. Lisdksi tuon asetuksen
7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan ”tavaramerkkeji, joilta puuttuu
erottamiskyky”, ei rekisteroidi.
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Se seikka, ettd tietyn tyyppiset merkit yleisesti ottaen voivat olla tavaramerkkini,
ei kuitenkaan merkitse sitd, ettd kyseisen tyyppisilli merkeilld vilttimittd olisi
edelld mainitussa 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erot-
tamiskyky tietyn tavaran tai palvelun suhteen.

Merkit, joilta puuttuu erottamiskyky, eivit kykene tdyttimiidn tavaramerkille
asetettua paddtehtdvid eli yksildimididn tavaran tai palvelun alkuperdi niin, ettd
kuluttaja, joka hankkii kyseiselld tavaramerkilli varustettuja tavaroita tai pal-
veluita, voi myShempiid hankintoja tehdessdin péityd samaan valintaan, jos hin
on pitdnyt kyseisid tavaroita tai palveluita hyvini, tai — jos hin ei ole ollut
tyytyvdinen niihin — valita jonkin toisen tavaran tai palvelun (ks. asia T-79/00,
Rewe Zentral v. SMHV (LITE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-705,
26 kohta).

Tavaramerkin erottamiskykyd arvioitaessa on toisaalta otettava huomioon ne
tavarat tai palvelut, joita varten rekisterdintii haetaan, ja toisaalta se, miten
kohdeyleis6 mieltdd merkin (asia T-358/00, DaimlerChrysler v. SMHV
(TRUCKCARD), tuomio 20.3.2002, Kok. 2002, s. I1I-1993, 55 kohta).

Lisdksi on huomattava, etti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa ei tehdi eroa erityyppisten merkkien vililli. Kuluttajat eivit kui-
tenkaan vilttAmaittd mielld merkkii, joka muodostuu tavaran muodosta sellai-
senaan, samalla tavoin kuin sana- tai kuviomerkkii, joka muodostuu merkisti,
joka ei liity merkilld varustettujen tavaroiden ulkonidkédn. Vaikka yleisé on
tottunut vilittémisti mieltdmdiin, ettd sana- tai kuviomerkit osoittavat tavaran
kaupallisen alkuperin, ndin ei vilttimittid ole silloin, kun merkki sekoittuu
tavaran ulkonikéon.
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Kisilld olevassa tapauksessa on huomattava, etti saippuat ovat jokapiiviisii
kulutustavaroita, jotka on suunnattu kaikille kuluttajille. Niin ollen kohdeylei-
sond oletetaan olevan keskivertokuluttaja, joka on tavanomaisesti valistunut seki
kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. On kuitenkin otettava huomioon se,
ettd keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan
eri tavaramerkkejd, vaan hinen on turvauduttava epitiydelliseen muistikuvaansa
(ks. vastaavasti asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999,
Kok. 1999, s. 1-3819, 26 kohta).

Samoin on huomattava, etti siti muotoa, jota rekisteréintihakemus koskee,
voidaan pédpiirteissidn luonnehtia suorakulmaiseksi suuntaissirmioksi, jonka
reunat on pyOristetty.

Suorakulmainen suuntaissirmié on saippuoissa yleisesti kiytetty muoto. Koska
se muoto, jonka rekisterdintid on haettu, on ainoastaan vihiinen muunnos eri-
laisista suuntaissdrmdisisti muodoista, joita kiytetddn yleisesti saippuoissa,
kohdeyleiso ei voi sen perusteella suoraan ja varmasti erottaa kantajan saippuoita
toisista saippuoista, joilla on eri kaupallinen alkupera.

Kantajan sen viitteen osalta, jonka mukaan kyseessi oleva muoto eroaa yleisesti
kiytetyistd muodoista koverien sivujen ansiosta, on todettava, ettd timi eri-
koispiirre ei riitd muuttamaan kuluttajalle muodostuvaa kokonaiskuvaa, koska
se on ainoastaan yksi yksityiskohta kuluttajan havaitsemassa kokonaisuudessa.

Koverat sivut eivit nimittdin vaikuta merkittdvilld tavalla saippuan ulkonikéon,
eikd niiden ndin ollen voida katsoa merkitsevin havaittavissa olevaa eroa yleisesti
kiytettyihin saippuan muotoihin verrattuna.
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Lisdksi vaikka oletettaisiin, ettd koverat sivut kiinnittiisivit kuluttajan huomion,
kuluttaja ei kuitenkaan vilittomaisti mieltdisi niiden osoittavan kaupallista
alkuperdd. Kuperat tai koverat sivut mielletddn nimittdin ennen muuta toimin-
nallisiksi elementeiksi, jotka helpottavat saippuaan tarttumista, tai tavaran
esteettiseksi viimeistelyksi. Niin ollen niitd ei vilittéméisti mielletd tunnusmer-
keiksi eikid paineta sellaisina mieleen, eikd kohdeyleisd voi niiden avulla ilman
sekaannuksen mahdollisuutta erottaa kyseisen muotoista saippuaa muista
samankaltaisen muotoista saippuoista.

Niin ollen vaikka muoto, jonka rekisterdintid on haettu, ei ole tiysin saman-
lainen kuin jokin muu markkinoilla esiintyvi saippuan muoto, silli ei ole sellaisia
omia ominaispiirteitd, jotka voisivat osoittaa kuluttajalle tavaroiden kaupallisen
alkuperin.

Kantajan sen viitteen osalta, ettd yleis6 mahdollisesti tiedostamattaan mieltia
merkin sellaisella tavalla, joka riittd4 siihen, ettd merkin on katsottava osoittavan
tavaran kaupallisen alkuperin, on todettava, ettd tillainen nikemys itse asiassa
liittyy sen arvioimiseen, onko merkki tullut erottamiskykyiseksi kiytén kautta,
mistd sdddetddn erityissidnnoksessi eli asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
3 kohdassa; tillainen kiytossd saavutettu erottamiskyky itse asiassa merkitsee
sitd, ettd kyseisen merkin katsotaan olevan olemassa, vaikka merkki ei alun perin
ollut havaittavissa.

Lisdksi kantajan ne véitteet, jotka koskevat siti, ettd saippuan muoto on pysy-
viampi merkki kuin sanamerkki, jolla saippua voitaisiin varustaa, seki siti, ettd
saippuaa ei sdilytetd sen alkuperdispakkauksessa, ovat vailla merkitysti, koska ne
koskevat tavaran kiyttimisti jokapiiviisessd eldmissd eivitkd sitd, miten
kuluttaja mieltdd merkin ostotilanteessa. Lisiksi timi muoto olisi tdysin niky-
mattomissd, jollei myos pakkaus olisi saman muotoinen.
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Lopuksi niiden viitteiden osalta, jotka kantaja on esittidnyt kansallisten oikeus-
kaytdntojen nojalla, on todettava toisaalta, etti yhteison vakiintuneen oikeus-
kiytdnnon mukaan tavaramerkkeji koskeva yhteisdjen lainsiddanté muodostaa
itsendisen jarjestelmin (em. asia Saippuan muoto, tuomion 60 ja 61 kohta seki
asia T-32/00, Messe Miinchen v. SMHV (electronica), tuomio 5.12.2000,
Kok. 2000, s. II-3829, 47 kohta), ja toisaalta, ettd se oikeuskiytintd, johon
kantaja on vedonnut, ei liity nyt kisilld olevaan asiaan, koska se ei koske muo-
toja, jotka olisivat verrattavissa siihen muotoon, jonka rekisterdintii on haettu,
eikd tavaroita, jotka olisivat rinnastettavissa saippuoihin. Siti paitsi on huo-
mattava, ettd riidanalaisessa pditSksessi mainitaan kaksi kansallista pddtosti,
joilla on hylitty kyseessd olevaa saippuan muotoa koskeva kantajan tavara-
merkkihakemus.

Téstd seuraa, ettd valituslautakunta — joka on toisaalta todennut, ettd se
muoto, jonka rekisterdintid on haettu, on vain vihiinen muunnos saippuoissa
tyypillisesti kiytettdvistdi muodoista, ja toisaalta, ettd vaikka kohdeyleiso
havaitsisi kyseessd olevan muodon ominaispiirteet, niilli miellettdisiin olevan
ennen muuta hyo6tytehtdvi, joka mahdollistaa sen, etti saippuaan on helppo
tarttua — on toiminut oikein katsoessaan, etti timi muoto ei ole sellainen, etti
se voisi vilittomdsti osoittaa kohdeyleisolle tavaran tietyn kaupallisen alkuperin.

Niin ollen toinen kanneperuste on hylittivi perusteettomana.

Téstéd seuraa, ettd kanne on hylittivi kokonaisuudessaan perusteettomana.
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Oikeudenkiyntikulut

s+ Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hividd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeuden-
kayntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hivinnyt asian ja
vastaaja on vaatinut oikeudenkidyntikulujensa korvaamista, kantaja on velvoi-
tettava korvaamaan SMHV:n oikeudenkiyntikulut,

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljis jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Kanne hylidtadn,

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Vilaras Tiili Mengozzi
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Julistettiin Luxemburgissa 12 piivini joulukuuta 2002.

H. Jung M. Vilaras

kirjaaja neljinnen jaoston puheenjohtaja
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