HENKEL V. SMHV (PUNAVALKOINEN PYOREA TABLETTT)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

19 pdivini syyskuuta 2001 *

Asiassa T-337/99,

Henkel KGaA, kotipaikka Diisseldorf (Saksa), edustajinaan  asianajajat
H. E Wissel ja C. Osterrieth, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehinddn A. von Miihlendahl, D. Schennen ja S. Laitinen,

vastaajana,

* Oikeudenkiyntikieli: saksa.
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TUOMIO 19.9.2001 — ASIA T-337/99
jossa kantaja on nostanut kanteen sisimarkkinoiden harmonisointiviraston

(tavaramerkit ja mallit) kolmannen valituslautakunnan 21.9.1999 tekemisti
pddtoksestd (asia R 73/1999-3), joka on annettu kantajalle tiedoksi 28.9.1999,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

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

kirjaaja: hallintovirkamies D. Christensen,

ottaen huomioon ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimeen 26.11.1999 jitetyn
kannekirjelmén,

ottaen huomioon ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 17.2.2000 jdtetyn
vastineen,

ottaen huomioon 5.4.2001 pidetyssi suullisessa kisittelyssd esitetyn,
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HENKEL V. SMHV (PUNAVALKOINEN PYOREA TABLETTH

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja on hakenut 15.12.1997 yhteison tavaramerkkia sisimarkkinoiden har-
monisointivirastolta (tavaramerkit ja mallit) (jaljempéna virasto) yhteisén tava-
ramerkistd 20 piivind joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, perus-
teella.

Rekistersintid on haettu kolmiulotteiselle tavaramerkille, joka on kantajan esit-
tdman kuvion perusteella pydred tabletti, jossa on kaksi kerrosta, joiden vireille
eli valkoiselle (tabletin alaosa) ja punaiselle (tabletin yliosa) on myos haettu
rekisterdintii.

Tavarat, joita varten rekisterdintid on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
. 2 . Kl . . - .

kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekistersimisti varten koskevaan
. . . -,

15 pédivdnd kesdkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen pohjautuvan luoki-

tuksen luokkaan 3, sellaisena kuin tima sopimus on tarkistettuna ja muutettuna,

ja merkin kuvauksen mukaan niitd tavaroita ovat “tablettimuodossa olevat

pyykin- ja astianpesuaineet”.
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TUOMIO 19.9.2001 — ASIA T-337/99

Hakemuksen tutkijana toiminut virkamies ilmoitti 28.9.1998 piivitylld kirjeel-
ld4dn, ettei rekisterdintihakemusta voida asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 koh-
dan b alakohdan perusteella hyviksyi, ja samalla hin antoi kantajalle kaksi
kuukautta aikaa esittdd huomautuksensa, jotka kantaja sitten esittikin 9.10.1998
péivitylld kirjeelldén.

Kantaja totesi virastolle 6.1.1999 lihettimissidn kirjeessd, ettd kantajan kil-
pailijan tavaramerkkihakemus, joka koski samankaltaisia pyykinpesuaine-
tabletteja, oli julkaistu yhteisén tavaramerkkilehdessa.

Tutkija hylkdsi hakemuksen 26.1.1999 tekemilldin paitokselld asetuksen
N:o 40/94 38 artiklan nojalla. Paitoksensd ensimmaisessd osassa tutkija toisti ne
perustelut, jotka hin oli esittinyt 28.9.1998 piivityssd kirjeessdin. Toisessa
osassa hin totesi, ettd kantaja ei ollut ottanut kantaa tihiin kirjeeseen kantajalle
asetetussa kahden kuukauden miidriajassa ja ettd timin vuoksi tutkija ratkaisisi
asian kisilld olevien tietojen perusteella. Kolmannessa osassa tutkija tdsmensi,
ettd 6.1.1999 pdivityssi kirjeessi esitetyt argumentit on otettu huomioon, mutta
niitd ei ole hyviksytty.

Tutkija ldhetti 3.2.1999 kantajalle kopion 26.1.1999 tehdysti pidtoksestd ja
totesi saatteessa seuraavaa: ”On selvidi, ettd edelld mainittu 26.1.1999 teille
lihetetty tiedoksianto on virheellinen, koska virasto on saanut huomautuksenne
méiriajassa. Ndin ollen voitte pitdd kyseistd tiedoksiantoa oikeudellisesti mer-
kityksettémind.” Tutkija lihetti samana pdivind kantajalle uuden piitoksen,
jossa hdn hylkisi yhteison tavaramerkkii koskevan rekisterdintihakemuksen.

Kantaja teki 5.2.1999 virastolle asetuksen N:o 40/94 59 artiklan mukaisen
valituksen tutkijan pddtoksesti.
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Valitus hylattiin 21.9.1999 tehdylld padtokselld (jiljempani riidanalainen pas-
tos).

Valituslautakunta on lihinnd katsonut, etti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan b alakohta on esteeni kyseisen tavaramerkin rekisterdimiselle. Vali-
tuslautakunnan mukaan rekisterdinnin edellytyksend on se, etti tavaramerkin
perusteella ne tavarat, joita varten rekisterdintia haetaan, pystytiin erottamaan
alkuperinsi suhteen eikd luonteensa suhteen. Kun kyse on sellaisesta kolmi-
ulotteisesta tavaramerkistd, jossa vain toistetaan tavaran ulkomuoto, rekiste-
r6innin edellytyksend on, etté tavaran muoto on siind méairin omaperiinen, ettd
se jdd helposti mieleen, ja ettd se poikkeaa siitd, miki on kyseisessi elinkeino-
toiminnassa tavallista. Kun otetaan huomioon siiti johtuva riski, ettd tavara-
merkin haltijalle annetaan tavaran muotoa koskevan suojan kautta yksinoikeus
muodon kaytt6on, ja tarve ottaa huomioon tavaramerkkioikeuden ja hysdylli-
syysmalli- tai mallioikeuden viliset erot, erottamiskykyi arvioitaessa on sovel-
lettava  tiukkoja edellytyksid.  Valituslautakunnan  mukaan  kantajan
hakemuksessa tarkoitettu muoto ei ole poikkeuksellisen erityinen tai epétavalli-
nen, vaan se on yksi kyseisilla markkinoilla kiytetyista perusmuodoista, Myos-
kadn kaytetyt vérit, eli punainen ja valkoinen, eivit tee muodosta omaperiisti.
Lisaksi silld, ettd viraston ratkaisukdytinto ei ole ollut tiysin yhtenginen, tai
aikaisemmilla rekisterdinneilld, joihin kantaja on vedonnut, ei valitus-
lautakunnan mukaan ole sitovaa vaikutusta viraston patdksenteossa.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen piitoksen
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— velvoittaa vastaajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

Virasto vaatii, etti ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkii kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Qikeudellinen arviointi

Kantaja esittdd kanteensa tueksi kolme kanneperustetta. Ensimmaiinen koskee
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistd soveltamista.
Toinen koskee ”harkintavallan vadrinkiyttéd” ja yhdenvertaisen kohtelun peri-
aatteen loukkaamista. Kolmas koskee siti, etti oikeutta tulla kuulluksi on lou-
kattu. Ensiksi on syyti tutkia kolmas kanneperuste.

Kanneperuste, jonka mukaan oikeutta tulla kuulluksi on loukattu

Kantaja katsoo, etti valituslautakunta ei ole tutkinut niiti argumentteja, jotka
sisdltyivat 9.10.1998 pdivittyyn kantajan kirjeeseen, ja tdlldi menettelylld4n
valituslautakunta on loukannut kantajan oikeutta tulla kuulluksi.
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Riidanalaisen pditoksen 3 kohdasta ilmenee kuitenkin, etti valituslautakunta on
ottanut huomioon 9.10.1998 pdiviityn kantajan kirjeen. Padttelyssiin, joka on
johtanut riidanalaisen paatdksen tekemiseen, valituslautakunta on ottanut mer-
kityksellisiltd osiltaan huomioon kantajan kirjeessizin esittimér argumentit. Tt
kanneperustetta ei siis voida hyviksya.

Kanneperuste, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kobhdan b ala-
kohtaa on sovellettu virbeellisesti

Asianosaisten viitteet ja niiden perustelut

Kantajan mielestd valituslautakunta on jittinyt ottamatta huomioon sen, ettii
haettu tavaramerkki on erottamiskykyinen, koska jo vihiinenkin erottamiskyky
riittdd tdyttimddn ne edellytykset, joita on asetettu asetukseen N:o 40/94
perustuvan suojan saamiselle.

Kantaja esitt, ettd kiytettyjen vdrien vuoksi kyseistd tavaramerkkii on pidet-
tdvd erottamiskykyisend, ja muistuttaa, ettd asetuksen N:o 40/94 mukaan vireji
voidaan rekisterdidd tavaramerkeiksi. Kantaja tukeutuu oikeuskirjallisuudessa
esitettyyn nidkemykseen, jonka mukaan tutkittaessa, voidaanko virid tai viri-
yhdistelmad rekisterdidd tavaramerkiksi, rekisterdintihakemuksen hylkéys-
perusteita ei ole syytd tulkita ja soveltaa suppeasti.

Kantajan mukaan kyseinen tavaramerkki on erottamiskykyinen myos muotonsa
perusteella, ja kantaja arvostelee sitd valituslautakunnan nikemysti, jonka
mukaan kolmiulotteisen muodon on oltava erityinen ja helposti mieleen jadva eli
omaperdinen siithen nihden, miki on tavallista kyseisessi elinkeinotoiminnassa.
Kantajan mukaan se, ettid kolmiulotteinen muoto on erityinen tai omaperiinen,
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on ratkaiseva edellytys ainoastaan mallioikeuden osalta. Tavaramerkin erot-
tamiskyvyn osalta on ainoastaan tutkittava, voidaanko tavaran muoto tai tietty
viriyhdistelmd ymmairtdd yleisén keskuudessa ilmaukseksi kyseisen tavaran
alkuperisti.

Kantaja kuvailee sitd, miten pyykin- ja astianpesuaineiden ulkomuodot ovat
kehittyneet. Kantajan mukaan vasta vdhidn aikaa sitten on alettu valmistaa
kaksivirisid pesuainetabletteja ja tdllaisten tablettien osalta lukuisat erilaiset
muodot ovat mahdollisia. Se, miti vireji kidytetidn ja miten virit asetellaan
tablettiin, voi vaihdella huomattavasti.

Kantajan mukaan markkinatilanne niiden tavaroiden osalta on sellainen, etti
markkinoilla on muutama suuri valmistaja ja ettd kaksivirisid pesuainetabletteja
on eri kansallisilla markkinoilla erittdin vdhin. Timin vuoksi kuluttajat ovat
alusta alkaen yhdistineet kaksiviriset pesuainetabletit vain tiettyihin merkki-
tuotteita valmistaviin valmistajiin, joista kantaja on yksi. Tit4 kuluttajien nike-
mysti on kantajan mukaan vahvistettu intensiiviselld ja pitkikestoisella
mainonnalla, jossa on korostettu tavaran ulkomuodolle tyypillisid kahta virii ja
pesuainetablettien erityisti muotoa. Kantaja korostaa sitd, miten suuria raha-
maéirid on kiytetty tillaiseen mainontaan ja miten suuri liikevaihto on saavutettu
niiden tavaroiden myynnissi.

Kantaja vetoaa siihen, ettd markkinatilanne on selkei ja ettd jokaisen valmistajan
edun mukaista on yksiléidi muotojen ja virien kdytolld tuotteensa suhteessa
toisten valmistajien tuotteisiin ja esittdd tuotteensa tdssdé muodossaan myos
tuotepakkauksissa. T:dmin perusteella ei kantajan mukaan voida viittdd, ettd
erityinen muoto- ja viriyhdistelmd sindnsi olisi kykenemitén toimimaan
kyseisten tavaroiden alkuperin ilmauksena. Kantajan mukaan se, missd laajuu-
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dessa tillaiselle tavaramerkille annetaan suojaa, on tutkittava erikseen. Se, ett:
jossain erityistapauksessa suojaa annetaan vain hyvin rajoitetusti, ei kantajan
mukaan ole peruste sille, ettd tiettyd muoto- ja viriyhdistelmad pidettiisiin jo
ldhtokohtaisesti erottamiskyvyttomaina.

Kantaja vetoaa pyykin- ja astianpesuainetabletteja koskeviin kansallisiin ja
kansainvilisiin rekisterdintihakemuksiin, joista osa on hyviksytty ja joista kan-
tajalla on paljon esimerkkejd. Nuiisti tiedoista ilmenee kantajan mukaan, etti
kaikki tunnetut pyykin- ja astianpesuaineiden merkkituotevalmistajat ovat aina
katsoneet, ettd tablettien muoto ja virit ovat valmistajaan viittaavia erot-
tamiskykyisid elementtejd, ja ettd useat tavaramerkkivirastot ovat pitineet tab-
letteja rekisterdimiskelpoisina. Kantaja mainitsee eridn pédidtoksen, jossa
italialainen tuomioistuin katsoi pateviksi sellaisen tavaramerkin, joka kantajan
mukaan vastaa kantajan merkkii.

Kantajan mukaan tavaramerkin erottamiskyky# arvioitaessa merkityksellisen:
ajankohtana on rekistersintihakemuksen jittimisajankohta, joten sitd, etti kil-
pailijat ovat timin ajankohdan jilkeen kayttineet vastaavia muotoja ja virej, ei
voida kayttdd perusteena sille pdstelmaille, ettéd haettu tavaramerkki ei ole erot-
tamiskykyinen. Kantaja esittdd kuitenkin, ettd tilld seikalla ei ole ratkaisevaa
merkitystd tdssd asiassa, koska kantaja on ainoa valmistaja, joka valmistaa
pyykin- ja astianpesuainetabletteja, joissa on punainen ja valkoinen kerros.

Lopuksi kantaja viittid, ettd haettu tavaramerkki on tullut asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla kiyteénsd  johdosta erot-
tamiskykyiseksi Persil Color -nimisen tuotteen osalta ja ettdi tima perustuu eri-
tyisesti omaperdiseen virien kdyttéon (punainen ja valkoinen).
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Virasto tuo ensiksi esiin ne periaatteet, jotka koskevat kolmiulotteisten tavara-
merkkien rekisterointid, ja viittaa tdltd osin niihin rekisterdintihakemusten hyl-
kaysperusteisiin, joilla voi olla merkitysti tdssd yhteydessi.

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

Virasto korostaa, etti arvioitaessa nyt kyseessi olevan kaltaisten, tavaran muo-
dosta itsestidn koostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamiskykyi
sovelletaan niitd samoja oikeudellisia kriteereji, joita sovelletaan myds muun-
laisten tavaramerkkien osalta, eikd ensin mainittuihin siis sovelleta tavallista
tiukempia kriteereji. Valituslautakunnan riidanalaisessa padtoksessdin kiytta-
mit ilmaukset, jotka voidaan ymmirtdd niin, ettd kolmiulotteisiin tavara-
merkkeihin olisi sovellettava tiukempia kriteereji (riidanalaisen piditéksen 23 ja
24 kohta), voivat aiheuttaa sekaannusta, mutta tilld seikalla ei ole ratkaisevaa
merkitystd riidanalaisen pdidtoksen osalta. Virasto esittds kuitenkin, ettd tavaran
muoto ei ilmaise tavaran alkuperid samalla tavoin kuin sanat tai kuviot, jotka on
esitetty tuotteessa tai sen pakkauksessa.

Viraston mukaan kuluttajat eivit yleensd yhdistd tavaran muotoa ja alkuperdd
toisiinsa. Jotta kuluttajat ymmdrtdisiviit tavaran muodon keinoksi yksiloidi
tavaran alkuperi, timin muodon on viraston mukaan oltava silli tavalla oma-
perdinen, ettd kuluttajan huomio kiinnittyy siihen.
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Viraston mukaan tavaran muodon erottamiskyvyn arvioinnissa on oltava kolme
vaihetta. Ensiksi on tutkittava, mitd muotoja on kiytéssi kyseisen tavaran osalta.
Toiseksi on tutkittava, eroaako hakemuksessa tarkoitettu muoto muista kiytossi
olevista muodoista niin, ettd kuluttaja havaitsee timan eron. Lopuksi on rat-
kaistava, onko timi erityinen muoto omiaan ilmaisemaan tavaran alkuperin.

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

Toiseksi virasto tarkastelee kyseistd tavaramerkkia.

Viraston mukaan kyseisen tavaramerkin muoto eli kiekko ei ole epitavallinen
vaan tdysin tavanomainen ja yleinen markkinoilla.

Virien osalta virasto esittdi, ettd punaisen kerroksen lisddminen ei tee kyseisesti
merkistd erottamiskykyistd. Viraston mukaan viriyhdistelmini ei ole pidettdvi
sitd, ettd pyykin- tai astianpesuaineiden perusviriin (valkoinen tai harmaa) on
lisdtty yhtd ainoaa viria.
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Viraston mukaan vaadittu viri on yksi perusvireistid. Kaikissa markkinoilla
olevissa kaksikerroksisissa tableteissa on kerros, joka on viriltddn jonkin
perusvirin virinen (punainen, vihred tai sininen). Jos viraston olisi pidettivd
tillaisia tavanomaisia virejd erottamiskykyisini, viraston kisiteltivind olevat
rekisterdintihakemukset, jotka koskevat punaisia, sinisii tai vihreiti pesuaine-
tabletteja, kattaisivat kidytdnnossd lihes kaikki tavalliset virit ja johtaisivat
tavaran muodon monopolisointiin.

Viraston mukaan silli, ettd tabletin eri kerroksissa tai osissa kdytetddn eri virejd,
viitataan siihen, etti tableteissa on useaa vaikuttavaa ainetta, ja niin tillaisella
virien kdytolld annetaan kuluttajalle tietoa tavaran ominaisuuksista, mitd on
korostettu my6s kyseisten tablettien mainonnassa. Lisiksi viraston mukaan
tablettien kiytt6tavasta ilmenee, ettd kuluttaja ei katso tablettien virin viittaavan
tavaroiden alkuperiin.

Silld, ettdi kantaja on ainoa yritys, joka valmistaa punavalkoisia tabletteja, ei
viraston mukaan ole merkitystd. Niitd seikkoja, jotka liittyvit tavaramerkin
kiyttimiseen, on arvioitava tutkittaessa, onko asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
3 kohta sovellettavissa, ja viraston mukaan kantaja on vedonnut tdhidn sdidn-
nokseen ensimmdistd kertaa vasta kannekirjelmissidin eli lilan myohain.

Siitd, ettd kantajan kilpailijat ovat valinneet muita virejd tablettejaan varten, ei
viraston mukaan voida paitelld, ettd nimi tavarat voidaan viriensd perusteella
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erottaa toisistaan alkuperinsi suhteen. Eri virien valitseminen selittyy viraston
mukaan silld, ettd kansallisille tavaramerkkivirastoille ja yhteisén virastolle on
esitetty useita rekisterdintihakemuksia, jotka koskevat pyykin- ja astianpesu-
aineita, sen jilkeen kun ndmai tuotteet iskettdin tuotiin markkinoille. Virasto
korostaa, ettd koska tietyt kansalliset virastot ovat myontineet tavaramerkki-
suojan tillaisille tuotteille, ei ole asianmukaista, ettii valmistaja tarjoaa jo ennen
oikeustilan selventdvid tuomioistuimen ratkaisua tuotetta, jonka muoto vastaa
kilpailijalle rekisterdityi tai kilpailijan hakemaa tavaramerkkis.

Kolmanneksi siitd, ettd jasenvaltioiden kansalliset virastot ovat rekistersineet
tavaramerkkejd, jotka vastaavat nyt kyseessi olevaa merkkid, virasto toteaa, etti
ndiden virastojen kéytints ei ole yhdenmukainen.

Viraston mukaan tavaramerkin erottamiskykyi arvioitaessa ratkaisevana ajan-
kohtana on rekistersintiajankohta. Viraston mukaan kantajan kilpailijat olivat
laskeneet liikkeelle kiekon muotoisia pesuainetabletteja jo ennen nyt kyseessi
olevan rekisterdintihakemuksen jactamista.

Yhteis6jen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Tavaramerkin erottamiskyky# on arvioitava suhteessa niihin tavaroihin tai pal-
veluihin, joita varten tavaramerkin rekistersintii on haettu.
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Nyt kisiteltdvini olevassa asiassa rekisterdintihakemuksessa tarkoitettu tavara-
merkki koostuu pyykin- tai astianpesuainetabletin muodosta ja siind kiytetyisti
vireistd eli tavaran itsensd ulkoasusta.

Asetuksen N:o 40/94 4 artiklasta ilmenee, ettd sellaisia merkkeji, joista yhteisén
tavaramerkki voi muodostua, ovat muiden ohella tavaran muoto ja virit. Se, ettid
tietyntyyppiset merkit yleisesti ottaen voivat olla tavaramerkkeini, ei merkitse
kuitenkaan sit4, etti tdllaiset merkit olisivat vilttdmittd erottamiskykyisid suh-
teessa tiettyyn tavaraan tai palveluun asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan “tavara-
merkkeji, joilta puuttuu erottamiskyky™ ei rekisterdidd. Erottamiskykyiseksi on
katsottava sellainen tavaramerkki, jonka perusteella ne tavarat tai palvelut, joita
varten rekisterdintidi on haettu, voidaan erottaa alkuperinsi osalta muiden
tavaroista tai palveluista. Tiltd osin ei ole tarpeen, etti tavaramerkisti olisi
saatava tismilliset tiedot siiti, kuka on tavaran valmistaja tai palvelujen tarjoaja.
Riittivid on, ettd tavaramerkilli varustetut tavarat tai palvelut voidaan asian-
omaisessa kohderyhmissi erottaa tavaramerkin perusteella niistd tavaroista tai
palveluista, joiden kaupallinen alkuperi on eri, ja ettd tavaramerkin perusteella
voidaan péitelld, ettd kaikki ne tavarat tai palvelut, joissa sitd kiytetdin, on
tuotettu tai saatetaan markkinoille taikka toimitetaan nididen tavaroiden tai
palvelujen laadusta vastaavan tavaramerkin haltijan valvonnassa (ks. vastaavasti
asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 28 kohta).

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdasta ilmenee, ettd jo vihaii-
nenkin erottamiskyky riittdd siihen, ettd tdssd artiklassa mddritelty hylkays-
peruste ei ole sovellettavissa. On siis tutkittava — osana a priori tutkintaa ja
ottamatta huomioon asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua
merkin tosiasiallista kidyttéd — kiayko asiassa ilmi, ettd asianomaiset tavarat
voidaan kohderyhmissddn erottaa kyseisen tavaramerkin perusteella toisista
tavaroista, joilla on eri kaupallinen alkupers, kun tidssi kohderyhmissd tehdéin
ostotilanteessa valinta niiden tavaroiden vilill4.
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Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ei tehdi eroa eri tava-
ramerkkityyppien vililli. Arvioitaessa itse tavaran muodosta koostuvien kol-
miulotteisten tavaramerkkien erottamiskykyid sovelletaan siis niiti samoja
arviointiperusteita, joita sovelletaan myos muihin tavaramerkkityyppeihin.

Naitd arviointiperusteita sovellettaessa on kuitenkin otettava huomioon se, etti
itse tavaran muodosta ja vireistd koostuvia kolmiulotteisia tavaramerkkejd ei
valttdmittd ymmiérretd kohderyhmdssd samalla tavoin kuin sanamerkkeji,
kuviomerkkeji tai sellaisia kolmiulotteisia tavaramerkkejd, jotka eiviit esiti
tavaran muotoa. Yleison keskuudessa on totuttu pitdméin tillaisia viimeksi
mainittuja tavaramerkkejd vilittomasti merkkeind, jotka yksildivit tuotteen,
mutta sama ei vilttimaited koske merkkii, joka esittda itse tavaran ulkoasua.

Siitd, milld tavoin tavaramerkki ymmirretisin tavaroiden kohderyhmdissi, vali-
tuslautakunta on perustellusti todennut, etti tavarat, joita varten nyt kyseessi
oleva tavaramerkki on haluttu rekisterdidi, eli tabletin muotoiset pyykin- ja
astianpesutuotteet ovat laajalti levinneitid kulutushyodykkeitd. Niiden tavaroiden
osalta kohderyhma muodostuu siis kaikista kuluttajista. Kyseisen tavaramerkin
erottamiskyky on siis arvioitava ottamalla huomioon tavanomaisesti valistuneen
sekd kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan oletetut
odotukset (ks. vastaavasti asia C-210/96, Gut Springenheide ja Tusky, tuomio
16.7.1998, Kok. 1998, s. I-4657, 30—32 kohta).

Sithen, milld tavoin tavaramerkki ymmirretisin kohderyhmissd, vaikuttaa
ensinndkin keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste, joka voi vaihdella kyseisten
tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan (ks. asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik
Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. 1-3819, 26 kohta). Tilti osin valitus-
lautakunta on todennut perustellusti, ettd kuluttajille suunnattujen péivittdista-
varoiden osalta keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste ei ole korkea, kun kyse
on pyykin- tai astianpesuainetablettien muodosta tai vireisti.
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Arvioitaessa, ymmirretiinkd kohderyhmissi kyseisen tabletin muodon ja virien
yhdistelmin ilmaisevan tavaran alkuperdi, on tarkasteltava tdstd yhdistelmisti
saatavaa kokonaisvaikutelmaa (ks. vastaavasti asia C-251/95, SABEL, tuomio
11.11.1997, Kok. 1997, s. 1-6191, 23 kohta), miki ei esti sitd, ettd tavaramerkin
ulkoasun eri piirteitd tarkastellaan perikkain.

Kolmiulotteinen muoto, jolle rekisterdintid on haettu, eli pydred tabletti on yksi
geometrisistd perusmuodoista ja yksi pyykin- tai astianpesuaineiden ilmeisisti
muodoista.

Siitd, ettd tabletissa on kaksi kerrosta eli valkoinen ja punainen kerros, on
todettava, ettd kohderyhmissi on totuttu siihen, ettd pesuaineessa on eri vireji.
Perinteisesti pesuaineita myyddin jauheena, joka on useimmiten erittdin vaalean
harmaata tai beiged ja ndyttdd lihes valkoiselta. Pesuaineissa on usein yhden tai
useamman virisid rakeita. Kantajan ja muiden pesuainevalmistajien mainonnasta
ilmenee, ettd rakeet ilmentdvit sitd, ettd pesuaineessa on erilaisia vaikuttavia
aineita. Virilliset rakeet viittaavat siis tiettyihin tavaran ominaisuuksiin, vaikka
niiden ei voidakaan katsoa kuvailevan tavaran ominaisuuksia asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Siitd, ettei
tissd viimeksi mainitussa sddnnoksessd tarkoitettu hylkiysperuste ole sovellet-
tavissa, ei kuitenkaan voida paitelld, ettd kyseinen tavaramerkki olisi vdriensi
vuoksi vilttdimittd erottamiskykyinen. Erottamiskyky puuttuu, kun — kuten
tissd asiassa — kohderyhmissd virien ymmirretdédn viittaavan tiettyihin tava-
ran ominaisuuksiin eikd siis tavaran alkuperddn. Se, ettd kuluttajat voivat silti
tottua tunnistamaan tavaran sen virien perusteella, ei yksinddn riitd perusteeksi
sille paitelmalle, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
sdddettyd hylkdysperustetta ei olisi sovellettava. Tillainen kehitys, joka koskee
merkin ymmartimistd yleisdn keskuudessa, voidaan kuitenkin — jos siitd on
saatu riittdvd selvitys — ottaa huomioon ainoastaan tarkasteltaessa asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan soveltamisedellytysten tdyttymista.
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Se, ettd nyt esilld olevassa tapauksessa virillisid rakeita ei ole siannollisesti koko
tabletin alueella vaan ainoastaan tabletin yldosassa, ei ole riittivi peruste sille,
ettd tabletin ulkomuodon katsottaisiin viittaavan tavaran alkuperdin. Kun eri
aineita yhdistetdan valmistettaessa pyykin- tai astianpesuainetabletteja, kerrok-
sen lisddminen tablettiin on yksi kaikkein ilmeisimmisti ratkaisuista.

Téltd osin merkitystd ei ole silld, ettd kantaja on ainoa yritys, joka kayttis
punaista virid kaksikerroksisissa tableteissa. Perusvirien eli esimerkiksi sinisen
tai vihredn kéyttdminen on yleisti ja jopa tyypillistd pesuaineiden osalta. Muiden
perusvirien eli esimerkiksi punaisen tai keltaisen kiyttamisti on pidettiva ndiden
tavaroiden tyypillisen ulkoasun ilmeisend muunnelmana.

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

On syytd lisdtd, ettd néitd piirteitd voidaan yhdistelld eri tavoin muuttamalla
geometrisid perusmuotoja ja lisadmilld tavaran perusviriin toinen perusvéri niin,
ettd tdtd virid kdytetddn rabletin kerroksessa tai pilkuissa. Tistd aiheutuvat erot
eri tablettien ulkomuodossa eivit ole riittivid siind mielessi, etti ne voisivat
toimia tablettien osalta tavaran alkuperin ilmauksena, kun kyse on — kuten nyt
esilld olevassa asiassa — tavaran perusmuotojen ilmeisistd muunnelmista.
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Siitd kokonaisvaikutelmasta, joka saadaan kyseisen tabletin muodosta ja vireist4,
on todettava, ettd kyseisen merkin perusteella ei voida kohderyhmissdin erottaa
asianomaisia tavaroita toisista tavaroista, joilla on eri kaupallinen alkuperi, kun
tdssd kohderyhmissi tehdédin ostotilanteessa valinta néiden tavaroiden vililla.

Lisdksi sithen paitelmiin, ettei rekisterdintihakemuksessa tarkoitettu tavara-
merkki kykene ilmaisemaan tavaran alkuperiid a priori ja riippumatta asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta kidytdstiddn, ei vaikuta se, kuinka
suuri miiri vastaavia tabletteja on jo markkinoilla. Niin ollen tissi asiassa ei ole
tarpeen ratkaista sitd kysymystd, onko tavaramerkin erottamiskyvyn arvioimisen
kannalta ratkaisevana ajankohtana pidettivi rekisterdintihakemuksen jattimis-
ajankohtaa vai rekistersintiajankohtaa.

Niiden kantajan esittimien perustelujen osalta, jotka koskevat kansallisten
tavaramerkkivirastojen kiytint6d ja sitd, ettd italialainen tuomioistuin on pai-
toksessddn pitdnyt vastaavaa merkkid erottamiskykyisend, on syytd muistuttaa,
ettd aikaisemmin jdsenvaltioissa suoritetut rekisterdinnit ovat ainoastaan seikka,
joka voidaan pelkistiin ottaa huomioon yhteisén tavaramerkkid rekistersi-
tdessd, eikd tamda seikka ole rekisterdinnin kannalta ratkaiseva (ks. asia T-122/99,
Procter & Gamble v. SMHYV (saippuan muoto), tuomio 16.2.2000, Kok. 2000,
s. I1-265, 61 kohta ja asia T-24/00, Sunrider v. SMHV (VITALITE), tuomio
31.1.2001, Kok. 2001, s. 1I-449, 33 kohta). Samat nikdkohdat pitevit myos
jisenvaltioiden tuomioistuinten oikeuskidytint6on. Lisdksi niistd vastauksista,
jotka virasto on antanut ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen kysymyksiin,
ilmenee, etti pyykin- ja astianpesuainetableteista muodostuvia tavaramerkkeji
koskeva kansallisten tavaramerkkivirastojen kiytint6 ei ole yhtendinen. Taméin
vuoksi valituslautakuntaa ei voida arvostella siit4, ettei se ole ottanut huomioon
niiden virastojen kiytintdd ja kansallista oikeuskiytintoda.

Niin ollen valituslautakunta on perustellusti katsonut, ettd rekisterdin-
tihakemuksessa tarkoitetulta kolmiulotteiselta tavaramerkiltdi puuttuu erot-
tamiskyky.
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Tahin padtelmidn ei vaikuta se, ettd arvioitaessa itse tavaran muotoa esittdvin
p . . 4 . . . . . . .

kolmiulotteisen tavaramerkin erottamiskykyd ei sovelleta tiukempia arviointi-

perusteita kuin niité, joita sovelletaan muuntyyppisten tavaramerkkien osalta.

Ne nikokohdat, joiden perusteella valituslautakunta on todennut, etti kyseiselti
tavaramerkiltd puuttuu erottamiskyky, ovat nimittiin sellaisia, etti tihin samaan
pddtelmiddn paddytedisiin, vaikka erottamiskykyd arvioitaisiin kaikkiin tavara-
merkkeihin — olivatpa ne sanamerkkeji, kuviomerkkejd tai kolmiulotteisia
merkkejd — sovellettavien arviointiperusteiden mukaisesti.

Kantaja viittdd edelleen, ettd kyseinen tavaramerkki on erottamiskykyinen
kayttonsd vuoksi, vetoamatta kuitenkaan nimenomaisesti asetuksen N:o 40/94
7 artiklan - 3 kohdan virheellistd soveltamista koskevaan kanneperusteeseen.
Koska tillaiseen perusteeseen ei ole vedottu valituslautakunnassa, ensimméisen
oikeusasteen tuomioistuin ei voi tutkia titd viitettd (ks. asia T-163/98, Procter &
Gamble v. SMHV, BABY-DRY, tuomio 8.7.1999, Kok. 1999, s. 11-2383,
48—51 kohta).

Kanneperuste, joka koskee “harkintavallan vdidrinkéyttoi” ja yhdenvertaisen
kohtelun periaatteen loukkaamista

Asianosaisten viitteet ja niiden perustelut

"Harkintavallan védrinkdyttdd” koskevan kanneperusteensa tueksi kantaja esit-
tdd, ettd virasto on hyviksynyt sen, etti tietyt kantajan hakemusta vastaavat
yhteison tavaramerkkeji koskevat hakemukset, joissa rekistersintizi on pyydetty
saman tai ldhialan tavaroille, julkaistaan. Kantaja on vedonnut erityisesti Benc-
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kiser N.Vin hakemukseen nro 809 830. Kantaja katsoo, etti valituslautakunta on
ndin ollen loukannut yhdenvertaisen kohtelun periaatetta.

Kantaja esittdd lisiksi, etti riidanalainen p#ités on ristiriidassa sen ylemmé-
nasteisen pidmiirin kanssa, joka on vahvistettu yhteisén oikeudessa yleensi ja
yhteisdén tavaramerkistd annetussa asetuksessa erityisesti ja jonka mukaan tava-
ramerkkioikeutta koskevat oikeussiinnét on yhdenmukaistettava yhteison
tasolla. Kantajan mukaan timi yhdenmukaistamistavoite voidaan todellisuu-
dessa saavuttaa vain, jos tavaramerkkioikeutta tulkitaan yhdenmukaisesti.

Virasto esittdd, ettd kantajan mainitsema tavaramerkkihakemus ei ole johtanut
rekisterdintiin. Lisdksi, vaikka virasto olisikin rekisterdinyt timén tavaramerkin,
tillainen piitos olisi virheellinen eikid kantaja voisi tukeutua siithen pyytddkseen
sellaisen pidtoksen tekemistd, jossa toistettaisiin sama virhe.

Yhteisojen ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

On muistutettava, ettd harkintavallan viidrinkdytolld on yhteisén oikeudessa
tismillinen merkitys ja ettd silli tarkoitetaan sitd tilannetta, jossa hallinto-
viranomainen kayttdi valtuuksiaan muuhun tarkoitukseen kuin siihen, jota var-
ten ne on sille annettu. Tiltd osin vakiintuneen oikeuskiytinnén mukaan pditos
voidaan kumota harkintavallan vidrinkidyton perusteella vain silloin, kun
objektiivisten, asiaan vaikuttavien ja yhtdpitivien seikkojen perusteella on selvia,
ettd piitds on tehty yksinomaan tai ainakin olennaisilta osin muussa kuin esi-
tetyssi tarkoituksessa (ks. erityisesti yhdistetyt asiat T-551/93, T-231/94,
T-232/94, T-233/94 ja T-234/94, Industrias Pesqueras Campos ym. v. komissio,
tuomio 24.4.1996, Kok. 1996, s. 11-247, 168 kohta). Kantaja ei ole esittinyt
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mitddn, minkd perusteella voitaisiin padtelld, ettdi riidanalaisella padtokselld
pyrittiin johonkin muuhun kuin sen tutkimiseen, tiyttiikd hakemuksessa tar-
koitettu tavaramerkki asetuksessa N:o 40/94 asetetut rekistersintiedellytykset.

Siltd osin kuin nyt késiteltdvind oleva kanneperuste koskee yhdenvertaisen
kohtelun periaatteen loukkaamista, niistd vastauksista, jotka virasto on antanut
ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen kysymyksiin, ilmenee, etti tutkija on
hylédnnyt rekistersintihakemuksen, jonka julkaisemiseen kantaja on vedonnut,
nyt kisiteltdvini olevan kanteen nostamisen jilkeen ja ettd tutkijan piiitss on
parhaillaan valituslautakunnan tutkittavana. Niin ollen argumentti, joka koskee
tdmédn hakemuksen julkaisemista, on joka tapauksessa menettinyt merkityk-
sensd. Niin ollen titd kanneperustetta ei voida hyviksya.

Edelld esitetystd seuraa, ettd kanne on hylittivi kokonaisundessaan.

Oikeudenkiyntikulut

Yhteisojen ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojirjestyksen 87 artiklan
3 kohdassa madritddn, ettd jos asiassa osa vaatimuksista ratkaistaan toisen
asianosaisen ja osa toisen asianosaisen hyviksi tai jos sithen on muutoin erityisid
syitd, ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin voi mairiti oikeudenkayntikulut
jaettaviksi asianosaisten kesken tai mairita, ettd kukin vastaa omista kuluistaan.
Koska riidanalaisen piitéksen sanamuodosta saattoi aiheutua epdilyksid sen
suhteen, onko valituslautakunta nyt esilli olevassa asiassa soveltanut oikein
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, on syyta patead, ettd
kumpikin asianosaisista vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Kanne hyldtdédn,

2) Kumpikin asianosaisista vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan.

Meij Potocki Pirrung

Julistettiin Luxemburgissa 19 piivini syyskuuta 2001.

H. Jung A. W. H. Meijj
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