TUOMIO 29.4,2004 — ASIA T-399/02

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

29 piivini huhtikuuta 2004 *

Asiassa T-399/02,

Eurocermex SA, kotipaikka Evere (Belgia), edustajinaan asianajajat A. Bertrand ja
T. Reisch,

kantajana,

vastaan

sisdimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asia-
miehindidn S. Laitinen ja A. Rassat,

vastaajana,

jossa kantaja vaatii ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuinta kumoamaan
SMHV:n ensimmaisen valituslautakunnan 21.10.2002 tekemin ratkaisun (asia
R 188/2002-1), joka koski kolmiulotteisen tavaramerkin (pitkikaulainen pullo,
jonka suuhun on asetettu sitruunanviipale) rekisterdintii yhteisén tavaramerkiksi,

* Qikeudenkiyntikicli: ranska.
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EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

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

kirjaaja: hallintovirkamies J. Palacio Gonzalez,

ottacn huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 31.12.2002 jitetyn
kannekirjelmin,

ottacn huomioon ensimmiiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 24.4.2003 jatetyn
vastineen,

ottaen huomioon 25.11.2003 pidetyssé istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja, joka markkinoi ja jilleenmyy meksikolaista CORONA-olutta Euroo-
passa, teki 27.11.1998 yhteisén tavaramerkkii koskevan hakemuksen sisdmark-
kinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteison
tavaramerkistd 20 piivind joulukuuta 1993 annctun neuvoston asctuksen
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(EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) perusteella, sellaisena kuin timi asetus
on muutettuna.

Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, on kolmiulotteinen muoto, ja
vaatimuksen kohteena olivat my6s keltainen ja vihred viri. Graafisesta
jaljennoksestd, sellaisena kuin se esitetdin tavaramerkkihakemuksen liitteessd
(ja joka toistetaan mustavalkoisena jiljempini), kdy ilmi, etti tavaramerkki
muodostuu ldpindkyvistd pullosta, joka on tiytetty keltaisella nesteelld ja jossa
on pitké kaula, jonka suuhun on asetettu vihreikuorinen sitruunanviipale.

Tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkin rekisterdintid haettiin, kuuluvat
tavaroiden ja palvelujen kansainvilisti luokitusta tavaramerkkien rekisterdimisti
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varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on
tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 16, 25, 32 ja 42, ja
ne vastaavat kunkin ndiden luokan osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 16: ”paperi, pahvi ja niistd valmistetut tavarat, painotuottect,
kirjansidonta-aineet, valokuvat; paperikauppatavarat; liimat, paperi- ja
kotitalousliimat; konttoritarvikkeet (paitsi huonckalut); muoviset pakkaus-
tarvikkeet (jotka eivit sisilly muihin luokkiin), painokirjasimet; painolaatat”

— luokka 2S: ”vaattcet, t-paidat, kaikenlaiset sortsit; kaikenlaiset jalkineet;
kaikenlaiset pddhincet”

— luokka 32: ”oluet, kivenniisvedet ja hiilihappovedet, hedelmétuoremehut”

— luokka 42: »ravintolat, baarit, pikaruokalat™.

4 Tutkija totesi kantajalle 18.10.1999 pdivitylld kirjeclld katsovansa, cttd
hakemuksen kohteena olevalta tavaramerkilti puuttuu tidysin asctuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu crottamiskyky.
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Kantaja esitti tdtd koskevat huomautuksensa 17.2.2000 paivitylld kirjeelld, joka
toimitettiin 22.2.2000 telekopiona, ja viitti, ettdi sanamerkki CORONA on
yleisesti tunnettu. Kirjeessd todetaan, etti siind on liitteitd, joihin kuuluu Le
Monde -lehdessi 31.8.1997 julkaistu artikkeli, jonka otsikkona oli ”La biére
mexicaine” (meksikolainen olut). Niiti liitteitd ei kuitenkaan ole ensimmaiisen
oikeusasteen tuomioistuimeen toimitetussa valituslautakunnan asiakirja-aineis-
tossa.

Tutkija toisti 25.9.2001 pdivitylli kirjeelli nikemyksensd, jonka mukaan
hakemuksen kohteena olevalta tavaramerkilti puuttuu tdysin asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky, ja
kehotti kantajaa esittimiin kahden kuukauden kuluessa todisteet siitd, etti tistd
tavaramerkistd on tullut kdytossi erottamiskykyinen.

Tutkija hylkdsi 21.12.2001 tekemilldin ratkaisulla tavaramerkkihakemuksen
asetuksen N:o 40/94 38 artiklan perusteella luokkiin 32 ja 42 kuuluvien
tavaroiden ja palvelujen osalta, koska hakemuksen kohteena olevalta tavaramer-
kiltd puuttuu tdysin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettu erottamiskyky. Hin totesi, ettd kantaja oli jattinyt esittdmittd timin
osalta asetetussa miirdajassa todisteet siitd, ettd tdstd tavaramerkisti on tullut
kdytossi erottamiskykyinen.

Kantaja teki 20.2.2002 valituksen tutkijan ratkaisusta SMHV:lle asetuksen
N:o 40/94 59 artiklan perusteella. Ensimmiinen valituslautakunta hylkisi
tutkijan ratkaisun 21.10.2002 tekemilldin ratkaisulla (jiljempéni riidanalainen
ratkaisu), joka annettiin 24.10.2002 tiedoksi valittajalle, siltd osin kuin siind oli
hylitty tavaramerkkihakemus luokkaan 32 kuuluvia “kivenniisvesiksi” kutsut-
tuja tuotteita varten. Se hylkisi valituksen muilta osin.
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Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin

— muuttaa riidanalaista ratkaisua kumoamalla tutkijan ratkaisun oluita,
hiilihappovesii ja hedelmdtuoremehuja seki ravintoloita, baareja ja pikaruo-
kaloita koskevien tuotteiden ja palvelujen osalta ja palauttaa asian tutkijan
cdelleen péitettdviksi

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

SMHYV vaatii, cttd ensimmiisen oikcusasteen tuomioistuin

— hylkédad kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Kantaja esittdi kanteensa tueksi kaksi kanneperustetta, jotka koskevat ensinnékin
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja toiseksi saman
asetuksen 7 artiklan 3 kohdan rikkomista.
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Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskeva
ensimmdinen kanneperuste

Asianosaisten lausumat

Kantaja arvostelee valituslautakunnan arviointia, jonka mukaan kuluttaja on
tottunut hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin muodostamaan pullon
muotoon, kun kyseessi ovat yhti lailla oluet kuin hiilihappoa sisiltdvit juomat
tai hedelmituoremehut. Kantajan mukaan ainoastaan tiettyjd meksikolaisia oluita
myydédin tdmidnmuotoisissa pulloissa, kun taas Euroopassa kaupan pidettivit
oluet myyddan pulloissa, joiden muodot eroavat selviisti hakemuksen kohteena
olevan tavaramerkin muodosta, tiettyji sellaisia oluita lukuun ottamatta, joita
vastaan on pantu menestyksekkdidsti vireille oikeudenkidynti tavaramerkin
loukkaamisen vuoksi.

Hedelmétuoremehujen osalta kantaja viittid, ettd ndiden juomien perinteinen
pullo eroaa kyseessi olevasta pullosta muun muassa erilaisen kokonsa ja
lyhyemmién kaulansa vuoksi. Hiilihappovesien osalta kantaja viittid, ettd
kuluttaja ei ole tottunut riidanalaisen pullon kaltaisiin 33 cl:n pulloihin, koska
hiilihappovetti myydiin tavallisesti 75 cl:n ja jopa litran pulloissa.

Kantaja viittdd lopuksi lehtiartikkeliin viitaten, ettd se, ettd pullon suuhun on
asetettu sitruunan neljinnes, on hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin
omaleimainen piirre, jonka avulla kohderyhmi voi tunnistaa tilli tavoin
varustettujen tuotteiden kaupallisen alkuperin. Kantaja lisidi, ettd valituslauta-
kunta ei perustellut kantaansa hedelmituoremehujen ja hiilihappovesien osalta,
koska tdméntyyppisid juomia ei ole tapana koristaa sitruunan neljinneksell.

IT - 1400



15

16

EUROCERMEX v. SMHV (OLUTPULLON MUOTQ)

SMHYV viittd4, ettdi hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin muodostama
pullon muoto juolahtaa luonnostaan mieleen. Erityisesti kyseessd olevan pullon
kaulan tavallista pidemmin muodon osalta SMHV viittda tiettyjd esimerkkejd
antacn, etti useita oluita myyddin pulloissa, jotka ovat yleismuodoltaan
samanlaisia. SMHYV katsoo pullon suuhun asetetun sitruunanviipaleen osalta,
ctti timd on pelkkd lisdys tavanomaiseen tekijddn, minkd lisdksi sitd kiytetdén
yleisesti tietyissd oluttyypeissd. SMHV piittelee, ettd kun hakemuksen kohteena
olevan tavaramerkin eri elementteji tarkastellaan erikseen, voidaan todeta, ettd
niitd kéytetidin tavanomaisesti kyseessd olevien tuotteiden myynnissi, ja cttd
konkreettisten scikkojen perusteella voidaan paitelld, ettd kun niitd clementteji
tarkastellaan kokonaisuutena, niiti kiytetidin my6s tavanomaisesti kyseessd
olevalla toiminta-alalla tai niiti voidaan kiyttda tilld tavoin.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asctuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerk-
kejd, joilta puuttuu crottamiskyky”, ci rekisteroida.

Kyseisessd sidnnodksessi tarkoitettu tavaramerkin erottamiskyky merkitsee sit,
cttd tilld tavaramerkilld pystytddn yksiloimdin rekisterdintihakemuksessa tarkoi-
tettu tavara tietystd yrityksestd perdisin olevaksi tavaraksi ja siis crottamaan tdma
tavara muiden yritysten tavaroista (asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002,
Kok. 2002, s. I-5475, 35 kohta ja yhdistetyt asiat C-53/01-C-55/01, Linde ym.,
tuomio 8.4.2003, Kok. 2003, s. I-3161, 40 kohta).

Asctuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tavaramerkit
ovat crityisesti tavaramerkkejd, joita kohderyhmién mielestd kéytetddn tavan-
omaisesti clinkeinotoiminnassa csittiméiin kyscisid tavaroita tai palveluja tai
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joiden osalta on ainakin olemassa konkreettisia seikkoja, joiden perusteella
voidaan paitelld, ettd niitd voidaan kdyttdi tilld tavoin (asia T-323/00, SAT.1 v.
SMHV (SAT.2), tuomio 2.7.2002, Kok. 2002 s. 112839, 37 kohta ja asia
T-194/01, Unilever v. SMHV (munanmuotoinen tabletti), tuomio 5.3.2003,
Kok. 2003, s. 11-383, 39 kohta).

Tavaramerkin erottamiskykyd on arvioitava ottaen ensinnikin huomioon tavarat
tai palvelut, joita varten tavaramerkin rekisterdintii on haettu, ja toiseksi se,
miten ndiden tavaroiden tai palveluiden kuluttajista padsddntoisesti muodostuva
asianomainen kohderyhmi mieltid tavaramerkin (edelli 17 kohdassa mainitut
yhdistetyt asiat Linde ym., tuomion 41 kohta). Tdmai tarkoittaa kyseessi olevan
tavara- tai palveluryhmin tavanomaisesti valistuneen ja kohtuullisen tarkkaavai-
sen ja huolellisen keskivertokuluttajan oletettuja odotuksia (ks. vastaavasti asia
C-210/96, Gut Springenheide ja Tusky, tuomio 16.7.1998, Kok. 1998, s. I-4657,
31 kohta ja edelld 17 kohdassa mainittu asia Philips, tuomion 63 kohta).

Hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kohderyhmiin kuuluvat kaikki
loppukuluttajat. Oluet, hiilihappovedet ja hedelmituoremehut on tarkoitettu
tavanomaiseen kulutukseen. Sama koskee myos tavaramerkkihakemuksessa
tarkoitettuja palveluja.

Mitd tulee tuotteisiin, joiden osalta tavaramerkin rekisterdinti on evitty tissi
asiassa, eli oluihin, hiilihappovesiin ja hedelmituoremehuihin, hakemuksen
kohteena oleva tavaramerkki muodostuu niiden juomien pakkauksesta eli
pullosta, sekd tdmin pakkauksen lisitekijistd eli sitruunanviipaleesta. Koska
juomilla muiden nesteiden tavoin ei ole omaa muotoa ja koska niiden kaupan
pitdminen edellyttdd pakkausta, joka antaa muotonsa tuotteelle, timi pakkaus on
rinnastettava tuotteen muotoon tutkittaessa hakemusta, joka koskee rekisterdin-
tid tavaramerkiksi.
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Tdmin osalta oikeuskiytinnosti kiy ilmi, ettd tavaran muodosta muodostuvien
kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamiskykyi arvioitaessa sovelletaan samoja
kriteereji kuin muuntyyppisten tavaramerkkien erottamiskykyd arvioitaessa.
Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ei nimittdin tehdd
croa eri tavaramerkkityyppien vililli, kun on kyseessd tavaramerkkien erot-
tamiskyvyn arviointi (ks. tavaroiden muodon osalta edelld 18 kohdassa mainittu
asia munanmuotoinen tabletti, tuomion 44 kohta seki jisenvaltioiden tavara-
merkkilainsdddinnén lihentimisestd 21 pdivind joulukuuta 1988 annetun
ensimmadisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan
1 kohdan b alakohdan osalta edelld 17 kohdassa mainitut yhdistetyt asiat Linde
ym., tuomion 42-49 kohta).

Kohderyhmai ei kuitenkaan vilttiméctd ymmérrd tavaran pakkauksesta muo-
dostuvaa kolmiulotteista tavaramerkkii samalla tavoin kuin sana- tai kuvio-
merkkid tai kolmiulotteista tavaramerkkid, joka muodostuu silld varustettujen
tavaroiden ulkoasusta riippumattomasta merkistid. Keskivertokuluttajat eivit
nimittiin ole tottuneet perustamaan olettamusta tavaroiden alkuperistd kyseisten
tavaroiden pakkauksen muotoon graafisten elementtien tai sanaclementtien
puuttuessa, ja tillaisen kolmiulottcisen tavaramerkin osalta crottamiskyvyn
osoittaminen voi olla vaikecaa (ks. vastaavasti edelli 17 kohdassa mainittu asia
Linde ym., tuomion 48 kohta; asia C-104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003,
Kok. 2003, s. 1-3793, 65 kohta ja edelli 18 kohdassa mainittu asia
munanmuotoinen tabletti, tuomion 45 kohta).

Koska nestemiisen tuotteen kaupan pitiminen edellyttdd pakkausta, keskiverto-
kuluttaja katsoo ensiksi, ctti pakkauksella on pelkkd pakkaustehtivi. Téllaisesta
pakkauksesta muodostuvalla kolmiulotteisella tavaramerkilli on asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky
ainoastaan, jos tillaisen tuotteen keskivertokuluttaja, joka on tavanomaisen
valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen, voi sen perusteella
analyysid tai vertailua tckemittd ja erityistd huomiota kiinnittdmaittd crottaa
kysecssi olevan tuotteen muiden yritysten tuotteista,
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Koska kantaja haki sellaisen tavaramerkin rekisterdintid, joka muodostuu useista
elementeistd (yhdistelmdmerkki), timin tavaramerkin erottamiskyvyn arvioimi-
seksi sitd on tarkasteltava kokonaisuutena. Timi ei kuitenkaan ole ristiriidassa
sen kanssa, etti tavaramerkin muodostavia eri elementteji tarkastellaan
perikkiin (edelld 18 kohdassa mainittu asia munanmuotoinen tabletti, tuomion
54 kohta).

Hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kolmiulotteisen muodon osalta on
ensiksi todettava, ettd kyseessi on lasipullo, jonka yliosa on hieman kartiomainen
ja jossa on tavallista pidempi kaula.

Valituslautakunta totesi timin osalta asiaankuuluvasti riidanalaisen ratkaisun
13 kohdassa, ettd useita oluita mutta my6s hiilihappoa sisiltivii juomia ja
hedelmituoremehuja myydiin pulloissa, joiden muodot ovat hyvin samankaltai-
sia kuin kyseessd oleva muoto. SMHYV esitti vastineensa liitteessd useita timin
toteamuksen vahvistavia kuvia olutpulloista. Kantaja ei puolestaan esittinyt
minkddnlaisia todisteita sen viitteensd tueksi, jonka mukaan samanlaisten
pullojen kiytt6d vastaan eurooppalaisissa oluissa on pantu menestyksekkizsti
vireille oikeudenkdynteji. Hiilihappovesien ja hedelmituoremehujen osalta on
yleisesti tunnettua, ettdi niiti juomia myydiin erikokoisissa pulloissa eiki
yksinomaan 75 cl:n tai litran suuruisissa pulloissa, kuten kantaja viittdi. Ndiden
pullojen muodot poikkeavat lisiksi suuresti toisistaan. Kyseessi olevan pullon
kolmiulotteista muotoa kiytetddn niin ollen tavanomaisesti kaikkien kyseessd
olevien tuotteiden esittimiseen, tai ainakin sitd voidaan kiyttia tilld tavoin.

Limetinviipaleen osalta riidanalaisen ratkaisun 15 kohdan alaviitteissi olevat
viittaukset Internet-sivuille ja SMHV:n vastineensa liitteessi toimittamat tiyden-
tdvit tiedot osoittavat oikeudellisesti riittdvilld tavalla, ettd titd elementtid
kdytetddn tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa oluiden esittimiseen. Muiden
kyseessd olevien tuotteiden osalta on yleisesti tunnettua, etti sitruunaa kiytetdin
tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa erilaisten elintarvikkeiden esittimiseen. On
my0s tunnettua, ettd sitruunanviipaleita tai sitruunan neljanneksii lisdtdian usein
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kulutushetkelld hiilihappovesiin ja muihin alkoholittomiin juomiin, ja etté limettid
kiytetdidn myos tilli tavoin. Nimi tekijit ovat konkreettisia seikkoja, joiden
perusteella voidaan péitelld, ettid sitruunaa ja limettid kiytetddn tavanomaisesti
elinkeinotoiminnassa kyseessi olevien tuotteiden esittdmiseen.

Vaadittujen virien osalta hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin graafisesta
esityksestd ilmence, ettd kyseessi on yhtddltd itsessdiéin ldpindkyvan pullon
keltaisen sisdllon viri ja toisaalta vihrein kuoren ja sitruunanviipaleen
hedelmilihan erittdin kirkas kellertivin vihred viiri. Keltainen vastaa oluen ja
tiettyjen hiilihappovesicn eli limonadien virid, kun taas tavaramerkin kuvauk-
sessa olevat vihredn kaksi vivahdetta vastaavat kuoren ja limetin hedelmilihan
luonnollista viria. Keltainen ja vihred ovat lisiksi tavallisia virejd, joita kiytetddn
tavanomaisesti clinkeinotoiminnassa ecrilaisten elintarvikkeiden ja erityisesti
juomien esittimiseen.

Tastd scuraa, cttd hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki muodostuu
scllaisten clementtien yhdistelmasti, joista kutakin voidaan kéyttdd tavanomai-
sesti clinkeinotoiminnassa tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen tuotteiden
esittdmiscen, minkid vuoksi ne civit ole erottamiskykyisii niiden tuotteiden
osalta.

Oikeuskiytannosti ilmence, cttd sen perusteella, ettd yhdistelmdmerkki muodos-
tuu yksinomaan elementeisti, joilta puuttuu erottamiskyky kyseisten tavaroiden
tai palvelujen osalta, voidaan katsoa, cttdi kun titd tavaramerkkid tarkastellaan
kokonaisuutena, sitd voidaan myds kiyttid tavanomaisesti clinkeinotoiminnassa
ndiden tavaroiden tai palvelujen esittimiseen (edelld 18 kohdassa mainittu asia
SAT.2, tuomion 49 kohta). Tillainen paitelmi olisi kumottavissa ainoastaan, jos
konkreettisct seikat cli esimerkiksi eri elementtien yhdistimistapa osoittaisivat,
cttd yhdistelmidmerkki on kokonaisuutena tarkastcltuna enemmin kuin pelkka
clementticnsdi summa (ks. vastaavasti julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin
antama ratkaisuchdotus asiassa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, tuomio
12.2.2004, Kok. 2004, s. I-1619, 65 kohta).
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Téssd asiassa tillaisia seikkoja ei vaikuta olevan., Hakemuksen kohteena olevaa
tavaramerkkid, jolle on tyypillisti lihinni se, etti se on yhdistelmi pullon
kolmiulotteisesta muodosta ja yhtadltd keltaisesta ja vihredstd viiristd ja toisaalta
limetinviipaleesta, voidaan kiyttii tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa tavara-
merkkihakemuksessa tarkoitettujen tuotteiden esittimiseen. Erityisesti hakemuk-
sen kohteena olevan tavaramerkin rakenteen, jolle on tyypillisti se, ettd
sittuunanviipale on asetettu pullon suuhun, osalta on vaikeaa kuvitella muita
mahdollisuuksia yhdistid nimi elementit yhdeksi kolmiulotteiseksi kokonaisuu-
deksi. Kyseessid on lisiksi ainoa tapa, jolla juoma voidaan koristella sitruunanvii-
paleella tai sitruunan neljinnekselld, koska timi juodaan suoraan pullon suusta.
Téstd seuraa, ettd tapa, jolla kisiteltdvini olevan yhdistelmdmerkin elementit on
yhdistetty, ei kykene tekemdin siti erottamiskykyiseksi.

On lisittivi, ettdi mahdolliset erot hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin
muodostavien muodon ja virin sekid muiden kyseessi olevien tuotteiden
pakkauksina kiytettivien pullojen muodon ja virin vililli eivit voi vaikuttaa
tdhdn piditelmdan. Kun hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkid tarkastel-
laan kokonaisuutena, se ei eroa huomattavasti kyseessi olevien tuotteiden
pakkausten perusmuodoista, joita kiytetddn tavanomaisesti elinkeinotoimin-
nassa, vaan se vaikuttaa pikemminkin niiden muotojen muunnelmalta.

Keskivertokuluttaja ei analysoi kyseessd olevien juomien pakkausten muotoa ja
virid yksityiskohtaisesti, eikd hin kiinnitd niihin erityistd huomiota.

Hakemuksen kohteena olevalla tavaramerkilld, sellaisena kuin tavanomaisen
valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja sen
ymmirtdd, ei ndin ollen kyetd yksiléimiin tavaramerkkihakemuksessa tarkoi-
tettuja tuotteita eikd erottamaan niiti tuotteista, joilla on eri kaupallinen
alkuperi. Se ei nidin ollen ole erottamiskykyinen ndiden tuotteiden osalta.
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Tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen palvelujen eli ravintoloiden, baarien
tai pikaruokaloiden osalta on todettava, ettd niiden palvelujen tarkoituksena on
muun muassa kyseessi olevien tuotteiden myynti. Kuten on todettu, hakemuksen
kohtecna olevaa tavaramerkkid voidaan kiyttii tavanomaisesti elinkeinotoimin-
nassa niiden tuotteiden esittimiseen. Tami tekijd on konkreettinen seikka, jonka
perusteclla voidaan piitelld, ettd titd tavaramerkkii voidaan my6s kiyttdd
tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa niiden palvelujen esittdmiseen. Siltd puuttuu
niin ollen erottamiskyky niiden osalta.

Tastd seuraa, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
rikkomista koskeva kanneperuste on hyléttdva.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan rikkomista koskeva toinen kanneperuste

Asianosaisten lausumat

Kantaja viittdd, etti se on hyddyntinyt laajasti hakemuksen kohteena olevaa
tavaramerkkii markkinoidessaan CORONA-olutta koko yhteison alueella ja ettd
titid tavaramerkkiid on mainostettu ahkerasti, sitkedsti ja keskeytymattd. Kantajan
mukaan tilld tavaramerkilld voidaan niin ollen yksiloidi kyseessd olevat tuottect
sen yrityksesti periisin oleviksi.

Viitteensd tueksi kantaja liittddi kannckirjelmddnsi todisteina ensiksi asiakirjat,
jotka sc esitti jo 19.4.2002 piivityn, SMHV:lle tekeminsi valituksen perusteet
sisiltavin kirjelméinsi liitteessi, toiscksi Le Monde -lchdessi julkaistun artikkelin,
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jonka otsikkona oli ”La biére mexicaine” ja johon se viittasi tutkijan kisitelless4
asiaa, kolmanneksi viisi pulloja koskevaa valokuvaa ja neljinneksi artikkelin,
jonka otsikkona on ”Dossier-bieres™ (olutasia).

o

SMHYV katsoo, ettd nimi kantajan valituslautakunnassa kiydyssd menettelyssi
esittdmit todisteet eivit riiti sen osoittamiseen, etti hakemuksen kohteena
olevasta tavaramerkistd on tullut kiytdssi erottamiskykyinen, ja ettid kantajan
ensimmidistd kertaa kannekirjelmissiin ensimmiisen oikeusasteen tuomioistui-
messa esittdmat todisteet on hylittiva.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan perusteella saman asetuksen 7 artiklan
1 kohdan b-d alakohdassa tarkoitetut ehdottomat hylkiysperusteet eivit estd
tavaramerkin rekisterointid, jos tdsti on tullut kiytdssd erottamiskykyinen
rekisterdintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden tai palvelujen osalta. Ase-
tuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa se, ettd
kohderyhmd ymmirtid merkin, josta kyseessd oleva tavaramerkki muodostuu,
tavaran tai palvelun kaupallisen alkuperin osoittajaksi, perustuu tavaramerkin
hakijan taloudelliseen ponnistukseen. Tdmin seikan vuoksi on perusteltua jattis
huomiotta saman artiklan 1 kohdan b-d alakohdan taustalla olevat yleistd etua
koskevat seikat, joiden mukaan niissd alakohdissa tarkoitettujen tavaramerkkien
on oltava jokaisen vapaasti kiiytettivissd, jotta estettiisiin sddntdjenvastaisen
kilpailuedun syntyminen yhdelle ainoalle taloudelliselle toimijalle (edelld 18 koh-
dassa mainittu asia SAT.2, tuomion 36 kohta).

Direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 3 kohdan, jonka normatiivinen sisilté on
pddosin sama kuin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan, tulkintaa
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koskevasta oikeuskdytinnosti ilmenee ensindkin, ettd tavaramerkin kidyton
perusteella syntyvd erottamiskyky edellyetdd, ettd ainakin merkittivd osa
kohderyhmaisti yksil6i tavaramerkin ansiosta kyseessid olevat tavarat tai palvelut
tietysti yrityksestd perdisin oleviksi. Tilannetta, jossa edellytyksen, joka koskee
kidytén perusteella syntynyttd erottamiskykyd, voidaan katsoa tdyttyneen, eci
kuitenkaan voida niyttdi toteen pelkistidn ticttyjen prosenttiosuuksien kaltais-
ten yleisten ja abstraktien tietojen perusteclla (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat
C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiecmsee, tuomio 4.5.1999, Kok. 1999, s. I-
2779, 52 kohta ja edelld 17 kohdassa mainittu asia Philips, tuomion 61 kohta).

Tavaramerkin rckisterdinti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan perusteclla
cdellyttiid toiscksi sen osoittamista, ettd kysecinen tavaramerkki on kiyton
perusteclla tullut erottamiskykyiscksi siind merkittivissi osassa yhteisod, jonka
osalta timd ominaisuus asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b, ¢ ja d alakohta
huomioon ottaen puuttui (asia T-91/99, Ford Motor v. SMHV (OPTIONS),
tuomio 30.3.2000, Kok. 2000, s. [I-1925, 27 kohta).

Arvioitaessa tissi asiassa kidyton perusteella syntynyttd erottamiskykyd on
kolmanncksi otcttava huomioon scllaiset tekijit kuin muun muassa tilld
tavaramerkilli markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus, tavaramerkin kaytti-
misen intensiivisyys, maantietcellinen laajuus ja kesto ja se, missd méérin yritys on
kiyttinyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tckemiseen. Tdmédn osalta asianmu-
kaisia todistcita ovat muun muassa kauppakamarien ja muiden liike-elimin
yhteenliittymien antamat lausunnot scki kyselytutkimukset (ks. vastaavasti edelld
42 kohdassa mainitut yhdistctyt asiat Windsurfing Chiemsee, tuomion 51 ja
53 kohta ja edellid 17 kohdassa mainittu asia Philips, tuomion 60 kohta).

Erottamiskyvyn on ncljsinncksi pitinyt syntyd kiyton perusteella ennen tavara-
merkkihakemuksen jittAmisti (asia T-247/01, cCopy v. SMHV (ECOPY), tuomio
12.12.2002, Kok. 2002, s. 1I-5301, 36 kohta).
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Niiden seikkojen valossa on selvitettivi, rikkoiko valituslautakunta tissd asiassa
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaa katsoessaan, ettd hakemuksen kohteena
olevaa tavaramerkkii ei voida rekister6ida timin sddnnoksen perusteella.

Riidanalaisessa ratkaisussa ei ole minkiznlaisia tietoja siitd, missd yhteison osassa
hakemuksen kohteena olevalta tavaramerkilti puuttuu erottamiskyky. Kun
kyseessd ovat tavaramerkit, jotka eivit ole sanamerkkejd, kuten tdssd asiassa,
on kuitenkin oletettava, ettd niiden erottamiskykyd arvioidaan samalla tavoin
koko yhteisossi, ellei ole olemassa vastakkaiseen suuntaan osoittavia konkreetti-
sia seikkoja. Koska tdssi asiassa asiakirja-aineistosta ei ilmene, ettd niin olisi, on
katsottava, etti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettu ehdoton hylkaysperuste on hakemuksen kohteena olevan tavaramer-
kin osalta olemassa koko yhteisossd. Tastd tavaramerkistd on niin ollen pitinyt
tulla kidytossd erottamiskykyinen koko yhteisossi, jotta se voidaan rekisterdidi
saman asetuksen 7 artiklan 3 kohdan perusteella.

SMHV:ssd kdydyn hallinnollisen menettelyn kuluessa kantaja todellakin viitti
19.4.2002 pdivityssd valituksen perusteet sisdltdvissd kirjelmdssddn, ettd
hakemuksen kohteena olevasta tavaramerkisti on tullut kiytossi erottamisky-
kyinen koko yhteisdssd, ja se esitti Grupo Modelo SA de CV -nimisen
meksikolaisyhtién vuoden 1999 vuosittaisen myynti- ja vientiraportin, mainos-
aineistoa sekd pullojen valokuvia.

On siis selvitettdva, totesiko valituslautakunta perustellusti, ettd siinid esitetyt
todisteet eivit riittineet osoittamaan, ettd hakemuksen jittopiivini hakemuksen
kohteena ollut tavaramerkki oli tullut kiytdssi erottamiskykyiseksi.
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Meksikolaisyhtio6 Grupo Modelo SA de CV:n vuoden 1999 myynti- ja
vientiraportin osalta SMHYV totesi perustellusti, ettd siind esitetyt pullot eivit
ole kaikki samanlaisia kuin hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin
muodostama pullo ja ettd niissid kaikissa on etiketti, jossa on sanaclementteji,
joihin kuuluvat muun muassa corona, corona extra, coronita ja estrella, Vuosia
1990-1999 koskevassa taloudellisessa tuloksessa, joka esitetddn timén asiakirjan
sivuilla 4 ja 5, ei tehdi eroa timin yhtion hyédyntimien eri tavaramerkkien eiki
eri maantieteellisten markkinoiden vililli. Euroopan markkinoita koskevissa
tdmin asiakirjan otteissa rajoitutaan toteamaan yleisesti ja cpdtdsmillisesti, ettd
Grupo Modeclo SA de CV:n hyddyntimien tavaramerkkien asema on vahvistunut
vuonna 1999 Ranskassa, Italiassa, Belgiassa, Saksassa, Kreikassa ja muissa
maissa, ctti kasvu on ollut merkittivid Itdvallassa ja ettd sen markkinoille
tunkecutuminen Yhdistyneessi kuningaskunnassa on edistynyt. Nimenomaisesti
Espanjan markkinoiden osalta asiakirjassa todetaan ldhinnd, ettd nailld markki-
noilla on toteutettu huomattavia myynninedistimiskampanjoita ja ettd myynti-
midri on kasvanut 12 prosenttia vuoteen 1998 verrattuna, mikd on tdten
vahvistanut tavaramerkin Coronita asemaa markkinaosuudeltaan suurimpana
tuontioluena. Asiakirjassa ei sen sijaan mainita tdsmallisesti hakemuksen
kohtcena olevan tavaramerkin markkinaosuutta eikd yrityksen sen myynnin-
edistdmiscksi tekemien investointien tirkeyttid, Timin asiakirjan perusteella ci siis
voida pidtelld, ettd yhteisossii ainakin merkittivd osa kohderyhmastd ymmartéisi
hakemuksen kohtcena olevan tavaramerkin kyscessi olevien tavaroiden ja
palvelujen kaupallisen alkuperin osoittajaksi.

Tami koskee myds kantajan esittimiid mainosaineistoa, koska sen perusteella ei
voida tchdd mitdin konkreettista piitelmidd cdelli 44 kohdassa yksiloityjen
tckijoiden osalta. Kantajan esittimiissi mainosaineistossa ei lisdksi ole mitidn
todistcita tavaramerkin kiytostd hakemuksessa tarkoitetulla tavalla. Kaikissa
csitetyissd kuvissa vaaditun muodon ja vaadittujen vérien esitykscen liittyy
kantajan sanamerkkeji. Tilld aineistolla ei ndin ollen voida osoittaa, etti
kohderyhmi ymmartid hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin sellaisenaan
ja sithen mainoksissa ja tuotteiden myynnin yhteydessi liitetyistd sana- ja
kuviomerkeisti riippumatta kyseessi olevien tuotteiden ja palvelujen kaupallisen
alkuperin osoittajaksi.
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On lisdttivd, etti sen osoittamiseksi, etti hakemuksen kohteena olevasta
tavaramerkistd on tullut erottamiskykyinen, kantaja ei voi vedota todisteisiin,
jotka se esitti ensimmadistd kertaa kannekirjelminsi liitteessd. Valituslautakunnan
velvollisuutena on ottaa huomioon todiste, jolla voi olla merkitystd arvioitaessa
kayton perusteella syntynytti erottamiskykyd, ainoastaan siini tapauksessa, ettd
tavaramerkin hakija on esittinyt sen SMHV:ssd kiydyssd hallinnollisessa
menettelyssd (edelli 45 kohdassa mainittu asia eCOPY, tuomion 47 kohta).
Todisteilla, joita ei ole esitetty SMHV:ssd kiydyssd hallinnollisessa menettelyssa,
ei ndin ollen voida kyseenalaistaa riidanalaisen ratkaisun laillisuutta.

Tutkijan asiaa kisitellessd kantajan mainitseman, Le Monde -lehdessi julkaistun
artikkelin, jonka otsikkona oli La biére mexicaine ja johon liittyen asiakirja-
aineistosta ei kdy selkeisti ilmi, ettd se todella esitettiin SMHV:ssi, osalta riitti3,
kun todetaan, ettd tima artikkeli koskee yksinomaan Ranskan markkinoita, eikd
se ndin ollen osoita, etti hakemuksen kohteena olevasta tavaramerkisti on tullut
erottamiskykyinen koko yhteison alueella.

Kantaja ei nidin ollen ole osoittanut, ettd hakemuksen kohteena oleva
tavaramerkki on tullut kdytén perusteella erottamiskykyiseksi koko yhteisossd
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Tdmin
sdannoksen rikkomista koskeva toinen kanneperuste on nidin ollen hylittiva.

Kanne on niin ollen hylattiva.
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Oikeudenkdyntikulut

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojdrjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hividd asian, velvoitctaan korvaamaan oikeuden-
kiyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hévinnyt asian ja
vastaaja on vaatinut oikeudenkiyntikulujensa korvaamista, kantaja on velvoi-
tettava korvaamaan oikeudenkayntikulut.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on antanut scuraavan tuomiolausclman:

1) Kanne hyldtdin.

2) Kantaja velvoitctaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Pirrung Meij Forwood

Julistettiin Luxemburgissa 29 péivini huhtikuuta 2004.

H. Jung J. Pirrung

kirjaaja toisen jaoston puhcenjohtaja
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