TUOMIO 15.12.2005 — ASIA T-262/04

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

15 piivini joulukuuta 2005

Asiassa T-262/04,

BIC SA, kotipaikka Clichy (Ranska), edustajinaan asianajajat M.-P. Escande ja
A. Guillemin,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamiehenddn A. Folliard-Monguiral,

vastaajana,

jossa vaaditaan kumottavaksi SMHV:n neljinnen valituslautakunnan 6.4.2004:
tekemdd pddtostd (asia R 468/2003-4), joka koskee sytytinkivellisen savukkeensy-
tyttimen muotoisen kolmiulotteisen tavaramerkin rekisterdintid yhteison tavara-
merkiksi,

* Oikeudenkéyntikieli: ranska.
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EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Jaeger sekd tuomarit J. Azizi ja
E. Cremona,

kirjagja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimeen 25.6.2004 toimitetun
kannekirjelmén,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimeen 13.9.2004 jdtetyn
vastineen,

ottaen huomioon 11.5.2005 pidetyssi istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja teki 5.7.2000 sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja
mallit) (SMHV) yhteison tavaramerkistd 20 péivind joulukuuta 1993 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin
se on muutettuna, yhteison tavaramerkkid koskevan rekisteréintihakemuksen.
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2 Tavaramerkki, jonka rekisterointid haettiin, on seuraava kolmiulotteinen tavara-
merkki:
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3 Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd varten koske-
vaan 15 piivind kesidkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on
tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 34, ja ne vastaavat
seuraavaa kuvausta: "Tupakka, tupakointivilineet, savukkeensytyttimet, tulitikut”.
Hakemuksesta ei ilmene mitddn vériin liittyvid vaatimuksia.

4+ Tutkija hylkési 5.6.2003 tavaramerkin rekisterdintid koskevan hakemuksen tavaroille
“"tupakointivilineet ja savukkeensytyttimet” silld perusteella, ettd kyseiseltd merkiltéd
puuttuu erottamiskyky.

5 Kantaja valitti tutkijan pddtoksestd SMHV:oon 29.7.2003 asetuksen N:o 40/94 57—
62 artiklan nojalla.
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Neljds valituslautakunta hylkisi valituksen 6.4.2004 tekemillddn pédtokselld
(jaljempénd riidanalainen p#dtos). Valituslautakunta katsoi pédasiallisesti, ettd
tavaramerkiltd puuttui erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b
alakohdassa tarkoitetulla tavalla ja ettd esitettyjen seikkojen perusteella ei
tavaramerkin voitu katsoa saaneen erottamiskykyd kidyton perusteella.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen padtoksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

SMHYV vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkdd kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkédyntikulut, mikéili kanne hylitdan
kokonaisuudessaan
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— velvoittaa kantajan vastaamaan omista oikeudenkdyntikuluistaan, mikéli riidan-
alainen pditds kumotaan vain osittain.

Oikeudellinen arviointi

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen, jotka koskevat
ensinnékin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistd
soveltamista ja toiseksi saman asetuksen 7 artiklan 3 kohdan virheellistd
soveltamista.

Ensimmdinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b
alakohdan virheellisti soveltamista

Asianosaisten lausumat

Kantajan mukaan on selvid, ettd sen savukkeensytyttimen, jonka markkinaosuus on
44.% Euroopassa, muodolla on erottamiskyky, kun sitd verrataan muihin markki-
noiden tyypillisimpiin savukkeensytyttimen muotoihin. Erottamiskykyd tulisi ar-
vioida suhteessa seuraaviin savukkeensytyttimiin: CRICKET (16 %:n markkinaosuus),
TOKAI (16 %:n markkinaosuus), TOM FLAME, BAIDE ja PROF (kolme aasialaista
savukkeensytytinmerkki, joilla on 23 %:n markkinaosuus), CLIPPER ja BRIO (1 %:n
markkinaosuus).

Kantaja vdittid, ettd nédihin savukkeensytyttimiin nihden kantajan savukkeensytytti-
men muoto on selvisti yksilllinen tavaran muoto ja etti se erottuu titen muiden
samoilla markkinoilla olevien tavaroiden perinteisistd muodoista.
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Kantajan mukaan SMHV:n perustelut ovat ristiriitaisia siltd osin kuin SMHYV viittdd,
ettd rekisterditiviksi haetun tavaramerkin muodostavan muodon yksityiskohdat
ovat yleisid markkinoilla, mutta toteaa kuitenkin, ettd ndmé samat yksityiskohdat
eroavat muiden savukkeensytyttimien yksityiskohdista, vaikka timé ero onkin tuskin
havaittavissa tai erotettavissa.

Lisiksi SMHV:n péddtoksen teksti antaa kantajan mukaan ymmaértés, ettd Euroopan
savukkeensytytinmarkkinat koskevat yhdenlaista tavaraa, jolla on kaikkien valmista-
jien osalta samanlaiset ominaisuudet, vaikka tutkija puolestaan on todennut
markkinoilla olevien tavaroiden monimuotoisuuden.

Kantaja viittdd myos, ettd SMHV on arvioinnissaan, joka perustuu kyseessd olevan
muodon epitiydelliseen tarkasteluun, jossa muodon jokaista yksityiskohtaa on
verrattu erilaisten markkinoilla olevien savukkeensytytinmallien yksityiskohtiin
ottamatta huomioon sitd, miten yksityiskohdat on jérjestetty, soveltanut virheelli-
sesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

Kantaja toteaa téltd osin, ettd yhdelldkddn tdlld hetkelld markkinoilla olevalla
savukkeensytyttimen muodolla ei ole kaikkia rekisterditdviksi haetun tavaramerkin
ominaisuuksia, nimittiin soikion muotoisen suoran siilion, puolisuunnikkaan
muotoisen suojuksen ja puolisoikion muotoisen painonapin yhdistelmédd. Vaikka
muodon, josta rekisterditdviksi haettu tavaramerkki muodostuu, ominaisuudet eivét
erotu riittdvisti muiden savukkeensytyttimien muotojen yksityiskohdista niin, ettd
kullakin niisté olisi erottamiskyky, kantajan mukaan niiden yhdistelmi osoittautuu
kuitenkin erityiseksi ja sen vuoksi kyseiselld kokonaisuudella on erottamiskyky, joka
on vélttdimdton sen rekisteréimiseksi yhteison tavaramerkiksi. Vaikka tietyt
savukkeensytyttimet muistuttavat joltain osin liheisesti kyseessd olevaa muotoa,
kyse on vain timén muodon yhden ominaispiirteen eikd kokonaisuuden jéljittelystd.
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Kantaja katsoo, ettei savukkeensytyttimen muoto mydskddn médrity tuotteen
luonteen tai toiminnan perusteella ja ettei ole osoitettu, ettd tehtdessd hakemusta
kolmiulotteisen tavaramerkin rekisterdimiseksi savukkeensytyttimen muoto oli
tuotteen vilttiméton muoto eikd muodolla siten voinut olla erottamiskykyé.

Kantajan mukaan SMHV:n péitos tulisi nédin ollen kumota siltd osin kuin se katsoo,
ettd rekisterdidyksi haetulla tavaramerkilld ei ominaisuuksiensa perusteella ole
erottamiskykyd.

SMHYV viittds, ettd valituslautakunnan oli perusteltua katsoa, ettd hakemuksen
kohteena oleva tavaramerkki ei ole kohdeyleis6onsé nihden erottamiskykyinen
niiden tavaroiden osalta, joita varten sitd on kéytetty.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 4 artiklan mukaan yhteison tavaramerkkind voi olla tavaran
muoto, jos sellaisella merkilld voidaan erottaa yrityksen tavarat muiden yritysten
tavaroista. Lisdksi saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan
merkkejd, joilta puuttuu erottamiskyky, ei rekistersidé.

On ensiksikin huomattava, etti oikeuskdytinnén mukaan asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tavaramerkit ovat erityisesti niitd
tavaramerkkejd, joita kohdeyleison kannalta kéytetddn tavanomaisesti elinkeino-
toiminnassa kyseisten tavaroiden tai palveluiden esittimiseen tai joiden osalta on
ainakin olemassa konkreettisia seikkoja, joiden perusteella voidaan péitelld, ettd niitd
voidaan kayttdd tilld tavoin. Téssd sddnnoksessd tarkoitetut merkit ovat lisdksi

II - 5968



21

23

BIC v. SMHV (SYTYTINKIVELLISEN SAVUKKEENSYTYTTIMEN MUOTO)

sellaisia merkkejd, jotka eiviit kykene tdyttdmdén tavaramerkille asetettua keskeistd
tehtdvad eli ne eivit kykene yksildimédédn tavaran tai palvelun alkuperdd niin, ettéd
kuluttaja voi my6hempid hankintoja tehdessédn hankkia lisdéd kyseiselld tavaramer-
killd varustettuja tavaroita tai palveluita, jos hén on pitinyt niitd hyving, tai valita
jonkin toisen tavaran tai palvelun, jos hin ei ole tyytyvdinen niihin (asia T-305/02,
Nestlé Waters France v. SMHV (pullon muoto), tuomio 3.12.2003, Kok, 2003, s. II-
5207, 28 kohta; asia T-216/02, Fieldturf v. SMHV (LOOKS LIKE GRASS... FEELS
LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS), tuomio 31.3.2004, Kok 2004, s. [1-1023, 23 ja
24 kohta ja asia T-393/02, Henkel v. SMHYV (valkoisen ja lapinédkyvin pullon muoto),
tuomio 24.11.2004, Kok 2004, s. I1-4115, 30 kohta, ei vield julkaistu oikeustapaus-
kokoelmassa).

Niin ollen tavaramerkin erottamiskykyd tulee arvioida ensinnékin suhteessa niihin
tavaroihin tai palveluihin, joita varten rekisterdintid on haettu, ja toiseksi ottaen
huomioon se, milld tavalla tavaramerkki ymmadrretéddn kohdeyleisossd (yhdistetyt
asiat C-468/01 P-C-472/01 P, Procter & Gamble v. SMHYV, tuomio 29.4.2004,
Kok. 2004, s. I-5141, 33 kohta; yhdistetyt asiat T-324/01 ja T-110/02, Axions ja Belce
v. SMHV (ruskean sikarin muoto ja kultaharkon muoto), tuomio 30.4.2003,
Kok. 2003, s. 11-1897, 30 kohta; edelld 20 kohdassa mainittu pullon muotoa koskenut
asia, tuomion 29 kohta sekd edelld 20 kohdassa mainittu valkoisen ja ldpindkyvin
pullon muotoa koskenut asia, tuomion 32 kohta).

Tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden osalta on todettava, ettd
haettu merkki muodostuu tavaran muodosta eli sytytinkivellisestd savukkeensytytti-
mestd, jossa on soikion muotoinen suora sdilid, puolisuunnikkaan muotoinen suojus
ja puolisoikion muotoinen painonappi, joten tavaramerkin erottamiskykyéd arvioi-
taessa huomioon otettavat tavarat ovat sytytinkivelliset savukkeensytyttimet.

Kohdeyleison osalta on katsottava, ettd sytytinkivelliset savukkeensytyttimet ovat
kaikille kuluttajille suunnattuja péivittdistavaroita. Rekisteroitdviksi haetun tavara-
merkin erottamiskykyd on siis arvioitava ottamalla huomioon tavanomaisesti
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valistuneen sekd kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan
oletetut odotukset (edelld 21 kohdassa mainittu asia Procter & Gamble v. SMHYV,
tuomion 33 kohta; edelli 21 kohdassa mainittu ruskean sikarin muotoa ja
kultaharkon muotoa koskenut asia, tuomion 31 kohta; edelld 20 kohdassa mainittu
pullon muotoa koskenut asia, tuomion 33 kohta seki edelld 20 kohdassa mainittu
valkoisen ja ldpindkyvin pullon muotoa koskenut asia, tuomion 33 kohta; ks. myos
vastaavasti asia C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004,
Kok. 1999, s. 1-1619).

Toiseksi on huomautettava, ettd oikeuskiytinnon mukaan itse tavaran muodosta
muodostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamiskykyd koskevat arviointi-
perusteet eivit eroa muuntyyppisiin tavaramerkkeihin sovellettavista arviointipe-
rusteista (edelld 21 kohdassa mainittu ruskean sikarin muotoa ja kultaharkon
muotoa koskenut asia, tuomion 32 kohta ja edelld 20 kohdassa mainittu pullon
muotoa koskenut asia, tuomion 35 kohta; ks. myos vastaavasti asia C-299/99,
Philips, tuomio 18.6.2002, Kok. 2002, s. 1-5475, 48 kohta sekd yhdistetyt asiat
C-53/01-C-55/01, Linde ym., tuomio 8.4.2003, Kok. 2003, s. [-3161, 42 ja 46 kohta).

Néitd arviointiperusteita sovellettaessa on kuitenkin otettava huomioon, ettd
kohdeyleiso ei vilttimédttd mielld itse tavaran muodosta muodostuvaa kolmiulot-
teista tavaramerkkid samalla tavoin kuin sana- tai kuviomerkkid, joka muodostuu
merkistd, joka ei liity silld varustettujen tavaroiden ulkonidkoon. Keskivertokuluttajat
eivit nimittdin ole tottuneet olettamaan tavaroiden tai niiden pakkauksen muodon
perusteella graafisen tai sanallisen osatekijin puuttuessa, ettd tavaroilla on tietty
alkuperd, joten téllaisen kolmiulotteisen tavaramerkin erottamiskykyd voi olla
vaikeampi osoittaa kuin sana- tai kuviomerkin erottamiskykyd (yhdistetyt asiat
C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v. SMHYV, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. I-5089,
38 kohta).

Néin ollen mitd enemmén se muoto, josta rekisterditiviksi haettu tavaramerkki
koostuu, muistuttaa kyseisen tavaran todennékéisintd muotoa, sitd todennikoisem-
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péd on, ettd kyseiseltd muodolta puuttuu erottamiskyky asetuksen N:o0 40/94 7 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Vain sellaisella tavaramerkilld, joka
poikkeaa merkittdvisti yleisestd kdytdnnostd tai toimialalla vallitsevasta tavasta ja
joka téstd syystd tdyttdd keskeisen tehtévinsd alkuperdn osoittajana, on kyseisessi
sddnnoksessd tarkoitettu erottamiskyky (edelld 21 kohdassa mainittu asia Procter &
Gamble v. SMHYV, tuomion 37 kohta).

On vield todettava, ettd siihen, milld tavoin kohdeyleis6on kuuluvat henkil6t eli tissi
tapauksessa keskivertokuluttajat ymmartdvit tavaramerkin, vaikuttaa kyseisten
henkildiden tarkkaavaisuusaste, joka voi vaihdella kyseessd olevien tavaroiden tai
palveluiden tyypin mukaan (asia T-194/01, Unilever v. SMHV (munanmuotoinen
tabletti), tuomio 5.3.2003, Kok. 2003, s. 1I-383, 42 kohta ja edelld 20 kohdassa
mainittu pullon muotoa koskenut asia, tuomion 34 kohta).

Téssd yhteydessd on katsottava, ettd valituslautakunta on todennut perustellusti, ettd
savukkeensytytin on pieni esine ja etti sen yksityiskohdat ovat siksi vaikeasti
havaittavissa. Kuluttajille suunnattujen péivittdistavaroiden osalta keskivertokulut-
tajan tarkkaavaisuusaste ei ole korkea, kun kyse on savukkeensytyttimen muodosta.

Kolmanneksi on huomattava, ettd arvioitaessa, ymmirretddnké kohderyhmissi
kyseisen tavaran muodon ilmaisevan tavaran alkuperdd, on oikeuskdytinnon
mukaan tarkasteltava tdstd yhdistelméstd saatavaa kokonaisvaikutelmaa (ks.
vastaavasti asia C-104/00 P, DKV v. SMHYV, tuomio 19.9.2002, Kok. 2002, s. I-
7561, 24 kohta). Tama ei kuitenkaan estd sitd, ettd tavaramerkin ulkoasun eri
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piirteitd tarkastellaan perédkkiin (edelld 21 kohdassa mainittu asia Procter & Gamble
v. SMHV, tuomion 45 kohta ja edelld 27 kohdassa mainittu munanmuotoista
tablettia koskenut asia, tuomion 54 kohta).

Taltd osin ensinmmaiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, kuten valituslautakunta
on perustellusti katsonut riidanalaisen piddtoksen 11 kohdassa, ettd pitkdnomaisen
suoran sdilion muoto tulee luontaisesti mieleen kidessd pidettdviksi tarkoitettujen
tavaroiden osalta ja se on myds yleisin sytytinkivellisen savukkeensytyttimen muoto.
Se eroaa hyvin vihin sellaisten mallien muodoista, joiden siilié on hieman pohjasta
kapeneva. Rekisterditdviksi haetun tavaramerkin siilion soikion muodon osalta
ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, ettd tdmi muoto ei eroa juuri
ollenkaan tavallisista pydredreunaisista muodoista.

Puolisuunnikkaan muotoisen suojuksen osalta on todettava, kuten valituslautakunta
katsoo riidanalaisen pédidtoksen 12 kohdassa, etté timin muotoinen suojus eroaa
hyvin vihin muiden markkinoilla olevien savukkeensytyttimien suorakulmaisista ja
neliomdisistd suojuksista ja ettd niille kaikille on luonteenomaista nelikulmaisuus,
minkd vuoksi on epédtodennikoistd, ettd kuluttaja erottaisi rekisterditdviksi haetun
tavaramerkin,

Rekisterditiviksi haetun tavaramerkin puolisoikion muotoisen painonapin osalta
valituslautakunta katsoo perustellusti, ettd se eroaa vain vihdn muiden markkinoilla
olevien sytytinkivellisten savukkeensytyttimien klassisesta muodosta (puoliympyrd
tai neli6) (riidanalaisen piddtoksen 13 kohta).

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa lisdksi, ettd sytytinkivellisten
savukkeensytyttimien muodosta riippumatta niiden pydrin, suojuksen ja painonapin
siséltivd sytytysjirjestelmd sijaitsee sdilion ylédosassa.
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Edelld todetun perusteella on katsottava, ettd haettu kolmiulotteinen tavaramerkki
koostuu yhdistelméstd ulkoasuelementtejd, jotka tulevat luontaisesti mieleen
kyseessd olevista tavaroista ja jotka ovat niille tyypillisid. Kyseinen muoto ei
nimittdin olennaisesti eroa tietyistd ndiden tavaroiden perusmuodoista, joita
kiytetddn yleisesti elinkeinotoiminnassa, vaan on aivan ilmeisesti ennemminkin
ndiden erds muunnelma, Tdstd seuraa, kuten valituslautakunta perustellusti toteaa,
ettei kyseisen tavaramerkin milléén piirteelld yksindén tai yhdistettynd toisten kanssa
ole erottamiskykyé.

Kun otetaan lisiksi huomioon, ettd keskivertokuluttaja ei tavallisesti ole erityisen
tarkkaavainen savukkeensytyttimen muodon yksityiskohtien osalta ja muodostaa
muodosta vain kokonaisnikemyksen, kohdeyleis6 ei pysty kyseisen muodon
perusteella vilittomésti ja varmuudella erottamaan kantajan sytytinkivellisid
savukkeensytyttimid muuta kaupallista alkuperdd olevista savukkeensytyttimisté.
Niin ollen muoto ei ole erottamiskykyinen ndiden tavaroiden osalta.

Kaikesta edelld todetusta seuraa, ettd valituslautakunta on perustellusti katsonut,
ettd tavaramerkiltd puuttuu erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Tastd seuraa, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellisti
soveltamista koskeva kanneperuste on hyléttava.
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Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen Nio 40/94 7 artiklan 3 kohdan
virheellistd soveltamista

Asianosaisten lausumat

Kantaja viittdd, ettd kaikki yhteis6jen tuomioistuimen yhdistetyissd asioissa
C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, 4.5.1999 antamassaan tuomiossa
(Kok. 1999, s. 1-2779, 51 ja 53 kohta) asettamat edellytykset tavaramerkin
tulemisesta erottamiskykyiseksi kiyton perusteella téyttyvit esilld olevassa tapauk-
sessa. Ndin ollen kantajan mukaan esimerkiksi sen markkinaosuus on vuonna 2002
ollut 44 % Euroopan savukkeensytytinmarkkinoista. Kdyton intensiivisyyden suhteen
kantaja vdittdd myyvinséd yli kolmasosan savukkeensytyttimistddn Euroopan unionin
jdsenvaltioissa.

Kéyton maantieteellisen lagjuuden osalta kantaja viittaa kahteen tuomioistuimelle
esitettyyn mielipidetutkimukseen, joiden se viittdd osoittavan, ettd suuri osa
kohdeyleisostd mieltdd savukkeensytyttimen muodon, josta rekisterdintihakemuksen
kohteena oleva tavaramerkki muodostuu, kantajalle kuuluvaksi. Kantaja ilmoittaa
lisiksi, ettd sen savukkeensytyttimen muoto on rekisterdity sille yhdessitoista
Euroopan unionin jidsenvaltiossa jo muodon ominaisuuksien perusteella, toisin
sanoen ilman, ettd kantajan olisi tiytynyt esittdd todisteita tavaramerkkinsd kiytosté.

Kéyton keston osalta kantaja huomauttaa, ettd sen ensimmdinen sytytinkivellinen
savukkeensytytin on tuotu markkinoille Ranskassa vuonna 1973.

Kantaja vdittdd myds saavuttaneensa yli 350 miljoonan euron liikevaihdon, minki
lisiksi se mainitsee lisdtodisteena mainontaan ja myynninedistémiseen liittyvét
investoinnit, jotka vuodesta 1993 ldhtien eivit ole koskaan olleet suuruudeltaan alle
55 miljoonaa euroa. Ndmd investoinnit osoittavat kantajan mukaan, ettd timén-
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tyyppisen tuotteen kuluttaja on — nihtydén tuotteen mainoksissa, joukkoviestimissé
ja myyntipisteissé — taipuvainen tunnistamaan tuotteen ja olettamaan, ettd se on
kantajan tuote.

Sen kohdeyleisén osuuden osalta, joka tunnistaa tuotteen tietyn yrityksen tuotteeksi,
kantaja vdittdd, ettd tupakoitsijat ovat sen markkinoimien savukkeensytyttimien
pédasiallinen kohde ja ettéd ldhes kaikki heistd mieltdvit muodon, joka muodostaa
rekisterditiviksi haetun tavaramerkin, kauluvan kantajalle. Kantaja véittad lisiksi,
ettd sen savukkeensytyttimestd on vuosien kuluessa tullut 1900-luvulle tyypillinen
vélttdméton esine, jolla on vahva identiteetti, minkéd vuoksi silld on erottamiskyky.
Kantaja esittdd viitteensd tueksi otteita ranskalaisista kirjoista ja aikakauslehdisté.

Lisiksi kantajan mukaan sen jilleenmyyjét, joista suurin osa on sijoittautunut
Euroopan unionin jdsenvaltioihin, ovat todistaneet, ettd BIC-savukkeensytyttimet
edustavat merkittivid osaa heidin toiminnastaan ja ettd niméd savukkeensytyttimet
ovat kuluttajien lagjalti tuntemia.

Kantaja arvostelee valituslautakuntaa siitd, ettd timd ei katsonut kantajan esittdmén
ndytdn osoittavan, ettd rekisterditidviksi haettu tavaramerkki olisi tullut erottamis-
kykyiseksi kéyton perusteella, koska ndilld seikoilla ei osoitettu olevan riittavad
yhteyttd kyseisen tavaramerkin kanssa ja koska titd yhteyttd ei ollut todettu
tavaramerkin rekister6intid koskevan hakemuksen jattopdivind.

Kantaja esittdd ensinnékin ndytdn ja rekisterditiviksi haetun tavaramerkin vilisen
yhteyden osalta, ettd valituslautakunta on virheellisesti katsonut, ettd luvuilla, jotka
esitettiin kantajan investointien suuruuden osoittamiseksi, ei ole osoitettu olevan
riittdvad yhteyttd rekisterditiviksi haetun tavaramerkin kanssa, koska investoinnit
eivit koskeneet ainoastaan savukkeensytyttimid vaan myds kantajan valmistamia
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partahoylid ja téytekynid. Kantaja toteaa tiltd osin, ettd sen oli vaikea toimittaa
erillisid savukkeensytyttimid koskevia lukuja, silld se on kolmenkymmenen vuoden
gjan keskittynyt kolmen tuotteen, nimittdin téytekynien, savukkeensytyttimien ja
partahoylien valmistukseen ja markkinoimiseen, ja ndmid tuotteet muodostavat
kertakédyttdtavaroiden ryhmén ja ovat siten homogeenisid. Témén erityispiirteen
vuoksi vihiisinkin mainontaan tai myynninedistimiseen liittyvd investointi yhden
edelld mainitun tuotteen hyviksi hyodyttdd kantajan mukaan véistémattd kahta
muuta tavaraa.

Kantaja lisdd, ettd vaikka se ei ole toimittanut savukkeensytyttimiin liityvid
investointeja koskevia tarkkoja lukuja, se on kuitenkin tuonut esiin ndiden
investointien toteutusta koskevia seikkoja toimittamalla lukuisia lehtileikkeitd
kansainvilisistd lehdisté ja aikakauslehdistd, televisiomainoksia ja elokuvateattereissa
esitettdvid mainoksia sekd esimerkkejd maailmanlaajuisista yhteistybkumppanuuk-
sista.

Kantaja korostaa, ettd se on joka tapauksessa riidanalaisen pdétoksen johdosta
onnistunut erittelemdén mainontaan ja myynninedistimiseen liittyvit investoinnit
vuoden 1998 jilkeisiltd vuosilta savukkeensytyttimiin kohdistuneiden investointien
huomioimiseksi. Vuotta 1998 edeltiviltd vuosilta kantajan tekemét investoinnit ovat
sen mukaan olleet samansuuruisia tai jopa suurempia, koska ndma4 investoinnit ovat
ratkaisevia tuotteen markkinoille tuomisen yhteydess.

Valituslautakunnan sen lausuman osalta, jonka mukaan suurin osa esitetyistd
todisteista on sellaisia, ettei niiden perusteella voida péitelld, onko kyse juuri
rekisterditiviksi haetusta tavaramerkistd, kantaja vdittdd ensinnékin, ettd valitus-
lautakunta on virheellisesti ja perusteettomasti katsonut myyntimdédrid koskevan
taulukon olevan vailla merkitystd. Kantajan mukaan valituslautakunta on téltd osin
katsonut, ettd minkddn esitetyn seikan perusteella ei voi tietdd, onko kyse
savukkeensytyttimestd, joka vastaa muotoa, joka muodostaa rekisteroitavaksi haetun
tavaramerkin, ja ettd kantajan toteamus, jonka mukaan se markkinoi vain
kahdentyyppisid savukkeensytyttimié, ei ole riittivd. Kantaja tarkentaa tiltd osin,
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ettd sen tutkijan riidanalaisesta péddtoksestd tekemdnsd valituksen yhteydessd
toimittamat luvut koskivat vain sytytinkivellisten savukkeensytyttimien luokkaa.

Toiseksi kantaja vdittdd, ettd valituslautakunta on virheellisesti katsonut, ettd
muodon, joka muodostaa rekisteréitdviksi haetun tavaramerkin, ja jilleenmyyjien
selvitysten, jotka olivat todisteena BIC classic -savukkeensytyttimen myynnistd,
vilinen yhteys jdi ndyttdmittd toteen. Kantaja huomauttaa, ettd sytytinkivellinen
savukkeensytytin luotiin vuonna 1973, kun taas elektroninen savukkeensytytin
kehitettiin vuonna 1991. Kantajan mukaan nimed BIC classic on siten kiytetty
luonnollisesti ja mukavuussyistd erottamaan sytytinkivellinen savukkeensytytin —
joka oli jo yleinen ja yleisdlle tuttu — elektronisesti sytytettivistd savukkeensytytti-
mestd.

Kantajan mukaan valituslautakunta on myds katsonut virheellisesti, ettd jdlleenmyy-
jien todistukset ovat vaikeasti hyvéksyttdvissd, koska jilleenmyyjilld ja kantajalla on
samansuuntaiset intressit. Taltd osin kantaja viittdd, ettd vaikka sen ja kyseisten
jalleenmyyjien vilistd kaupallista yhteyttd ei voida kiistdd, jilleenmyyjien etujen
mukaista ei olisi todistaa kyseessd olevan muodon lagjan suosion puolesta olematta
siitd vakuuttuneita, silld ilman kyseistd tuotetta heiddn etunsa toteutuisivat
vdistdmittd toisen tuotteen myynnin kautta.

Valituslautakunnan sen pédtelmén osalta, jonka mukaan on vaikeaa yksiléidd
seikkoja, joiden perusteella yleisé voi tunnistaa tuotteen alkuperén, valituslautakunta
ei kantajan mukaan voinut katsoa, ettd rekisterditdviksi haettu merkki on varustettu
erityisen selvisti erottuvalla vérilld, logolla tai sanamerkilld, minké vuoksi on vaikeaa
médrittdd sellainen seikka — tai seikat —, joiden perusteella yleisé voisi tunnistaa
tuotteen kantajan tuotteeksi. Kantajan mukaan sen logo ja tavaramerkki BIC ovat
ndet tuskin ndhtdvissd savukkeensytyttimeen kiinnitettyind ja véri on vain
toissijainen tekijd.
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Toiseksi, riidanalaisen péddtoksen perustelut, joiden mukaan kantajan kahta
mielipidetutkimusta, jotka se on toteuttanut Espanjassa, Ranskassa, Italiassa,
Irlannissa, Kreikassa, Ruotsissa ja Portugalissa, ei voida ottaa huomioon sen vuoksi,
ettd ne on toteutettu (heindkuussa ja marraskuussa 2000) tavaramerkin rekisterdin-
tid koskevan hakemuksen jittopdivin jilkeen, ovat kantajan mukaan vailla mitdén
merkitystd.

Kantaja huomauttaa, ettd sen toimittamat kahden mielipidetutkimuksen tulokset
osoittavat, etti rekistervitiviksi haetun tavaramerkin muodostavalle muodolle on
Euroopan unionin alueella kiistdmittd syntynyt erottamiskyky kiyton perusteella.
Kantaja katsoo, ettd koska tdtd muotoa on intensiivisesti markkinoitu Euroopan
unionin alueella kolmenkymmenen vuoden ajan, kantaja on toteutettujen mielipi-
detutkimusten avulla saanut ndyton siitd, ettd tavaramerkille on syntynyt
erottamiskyky. Kantaja viittdd myds, ettd mielipidetutkimusten tulokset olisivat
epéilemittd olleet jokseenkin samat, jos ne olisi toteutettu rekisterdintid koskevan
hakemuksen jittopdivid edeltdvind pdivind.

Kantaja paittelee, ettd edelld esitetyt seikat osoittavat, ettd rekisteroitiviksi haetun
tavaramerkin muodostavalle muodolle on syntynyt erottamiskyky kidytén perusteella
ennen hakemuksen jattopdivad.

SMHYV viittdd, ettd valituslautakunnan arviointi siitd, ettd tavaramerkille ei ole
syntynyt sen kdytén perusteella erottamiskykyd, on yhdenmukainen seki jasenval-
tioiden tavaramerkkilainsddddnnoén ldhentimisestd 21 pdivind joulukuuta 1988
annetun ensimmadisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1)
3 artiklan 3 kohdan sanamuodon, jonka valossa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
3 kohtaa on tulkittava, etti ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeus-
kidytdnnon kanssa.
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Maantieteellisen tekijidn osalta SMHYV toteaa, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 ja
3 kohdasta yhdessd tulkittuna seuraa, etti erottamiskyvyn syntyminen on
todistettava sen yhteison alueen osalta, jolla tdimi erottamiskyky puuttuu.

SMHYV katsoo tiltd osin, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa sdddetty
maantieteellinen edellytys tdyttyy, kun erottamiskyvyn syntyminen on ndytetty
toteen yhteison eri alueilla, toisin sanoen yhteismarkkinoiden eri osissa (keskiosa,
itd, lansi, eteld ja pohjoinen).

Esilld olevassa tapauksessa ei SMHV:n mukaan ole annettu minkédédnlaisia tietoja
siitd, miten tavaramerkki ymmadrretdin yhteison keskiosassa (Saksa ja Itdvalta) ja
kooltaan ja vékiluvultaan suuressa linsiosan jdsenvaltiossa (Iso-Britannia).

Néin ollen SMHYV katsoo, ettd tavaramerkkihakemuksen hylkddminen on perus-
teltua.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan mukaan saman asetuksen 7 artiklan
1 kohdan b—d alakohdassa tarkoitetut ehdottomat perusteet eiviit estd tavaramerkin
rekisterdintid, jos se on saavuttanut kiytdssd erottamiskyvyn niiden tavaroiden
osalta, joille rekister6intid haetaan.
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Ensinndkin oikeuskidytinndstd seuraa, ettd erottamiskyvyn saavuttaminen tavara-
merkin kdyton kautta edellyttdd, ettd ainakin merkittivd osa kohderyhmistd
tunnistaa kyseisen merkin perusteella asianomaiset tavarat tai palvelut tietyn
yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi (asia T-399/02, Eurocermex v. SMHV (olutpullon
muoto), tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. 11-1391, 42 kohta; ks. myds vastaavasti
edelld 38 kohdassa mainittu asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 52 kohta ja edelld
24 kohdassa mainittu asia Philips, tuomion 61 ja 62 kohta).

Toiseksi tavaramerkin rekisterdinti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan
perusteella edellyttdd sen osoittamista, ettd kyseinen tavaramerkki on kéyton
perusteella tullut erottamiskykyiseksi siind merkittévissd osassa yhteis6d, jonka
osalta timd ominaisuus saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b-d alakohta
huomioon ottaen puuttui (edelld 61 kohdassa mainittu olutpullon muotoa koskenut
asia, tuomion 43 kohta ja asia T-237/01, Alcon v. SMHV — Dr. Robert Winzer
Pharma (BSS), tuomio 5.3.2003, Kok. 2003, s. II-411, 52 kohta; ks. myds vastaavasti
asia T-91/99, Ford Motor v. SMHV (OPTIONS), tuomio 30.3.2000, Kok. 2000, s. II-
1925, 26 ja 27 kohta).

Kolmanneksi on syytd huomauttaa, ettd yhteisdjen tuomioistuin on edelld
38 kohdassa mainitussa asiassa Windsurfing Chiemsee (tuomion 49 kohta) katsonut,
ettd "sen midrittdmiseksi, onko tavaramerkki tullut erottamiskykyiseksi kiyttonsd
vuoksi, toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava kokonaisuutena niitd seikkoja,
jotka voivat osoittaa tavaramerkin saaneen sellaisen ominaisuuden, etti timin
tavaramerkin perusteella kyseinen tavara voidaan tunnistaa tietyn yrityksen tavaraksi
ja erottaa ndin muiden yritysten tavaroista”.

Téltd osin on otettava huomioon muun muassa kyseiselld tavaramerkilld markki-
noitujen tavaroiden markkinaosuus, tavaramerkin kidytén intensiivisyys, maantie-
teellinen laajuus ja kesto, se, missdé médrin yritys on kéyttinyt varoja tavaramerkin
tunnetuksi tekemiseen ja missd laajuudessa asianomaisessa kohderyhmissé tunnis-
tetaan tdmén tavaramerkin perusteella kyseinen tavara tai palvelu tietyn yrityksen

II - 5980



65

66

67

68

BIC v. SMHV (SYTYTINKIVELLISEN SAVUKKEENSYTYTTIMEN MUOTO)

tavaraksi tai palveluksi, kauppakamarien ja muiden liike-elimén yhteenliittymien
antamat lausunnot sekd mielipidetutkimukset (ks. vastaavasti edelld 61 kohdassa
mainittu olutpullon muotoa koskenut asia, tuomion 44 kohta; ks. my6s analogisesti
edelld 38 kohdassa mainittu asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 51 kohta ja edelld
24 kohdassa mainittu asia Philips, tuomion 60 kohta).

Neljdnneksi tavaramerkin erottamiskykyé ja my6s tavaramerkin kdyttéon perustuvaa
erottamiskykyéd on arvioitava suhteessa niihin tavaroihin, joita varten tavaramerkin
rekisterdintid on haettu, ja ottamalla huomioon kyseessd olevan tavara- tai
palveluryhmin tavanomaisesti valistuneen sekd kohtuullisen tarkkaavaisen ja
huolellisen keskivertokuluttajan oletetut odotukset (ks. vastaavasti edelld 24 koh-
dassa mainittu asia Philips, tuomion 59 ja 63 kohta).

Lopuksi erottamiskyvyn on pitényt syntyd kdyton perusteella ennen tavaramerkki-
hakemuksen jattdmistd (asia T-247/01, eCopy v. SMHV (ECOPY), tuomio
12.12.2002, Kok. 2002, s. II-5301, 36 kohta; ks. myds vastaavasti asia T-8/03, El
Corte Inglés v. SMHV (EMILIO PUCCI), tuomio 13.12.2004, Kok. 2004, s. 11-4297,
71 ja 72 kohta).

Néiden seikkojen valossa on tutkittava, onko valituslautakunta kisiteltévind olevassa
asiassa tehnyt oikeudellisen virheen jittiessddn huomiotta kantajan perustelut,
joiden mukaan haettu tavaramerkki olisi pitinyt rekister6idd kyseisten tavaroiden
osalta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla.

Riidanalainen pdédtds ei sisdlld mitddn toteamusta siitd yhteisén osasta, jossa
rekisterditéviksi haetulta tavaramerkiltd puuttuu erottamiskyky asetuksen N:o
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40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, Muiden kuin
sanamerkkien tapauksessa kuten tissd on kuitenkin paikallaan lihted oletuksesta,
ettd niiden erottamiskyvyn arviointi tihdn sdinnokseen nihden on sama koko
yhteison osalta, ellei konkreettisia vastasyitd ole.

Kéyton perusteella syntynyttd erottamiskykyéd koskevan nédyton osalta ensimmdisen
oikeusasteen tuomioistuin katsoo, ettd esilld olevassa tapauksessa se tulee esittdd
merkittéviltd yhteison osalta.

Kantajan téssd yhteydessd esittdmi ndyttd on téiten tutkittava.

Ensinnékin kun on kyse rekisteroitiviksi haettuun tavaramerkkiin kohdistuneita
mainontaan ja myynninedistimiseen liittyvid investointeja koskevista taulukoista,
valituslautakunta on perustellusti katsonut, ettd nditd investointeja koskevat esitetyt
todisteet ovat riittimattomid. Mainontaan ja myynninedistimiseen liittyvid inves-
tointeja koskevat luvut on ndet toimitettu kaikkien tavaroiden osalta yhdessd, eivitké
ne siten koske ainoastaan sytytinkivellisid savukkeensytyttimid, joiden muoto on
kyseessd olevan tavaramerkin kohde. Tdltd osin kantaja mydntdd, ettd se ei ole
esittdnyt erityisesti savukkeensytyttimiin kohdistuneita investointejaan koskevia
lukuja. On néin ollen mahdotonta luoda yhteys néissé taulukoissa olevien lukujen ja
rekisterditiviksi haetun tavaramerkin vélille.

Taulukon, joka sisdltdd lukuja, jotka kuvaavat savukkeensytyttimid koskevia
mainontaan ja myynninedistimiseen liittyvid vuotta 1998 mydhempind vuosina
tehtyjd investointeja, sekdi New Yorkin modernin taiteen museon intendentin
15.4.2004 péivityn kirjeen osalta on ensinnikin todettava, ettd kantaja on esittinyt
ndmd asiakirjat kannekirjelménsé liitteend. Valituslautakunnan velvollisuutena on
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ottaa huomioon todiste, jolla voi olla merkitysti arvioitaessa kidyton perusteella
syntynyttd erottamiskykyd, ainoastaan siind tapauksessa, ettd tavaramerkin hakija on
esittdnyt sen SMHV:ssi kiydyssd hallinnollisessa menettelyssd (edelld 66 kohdassa
mainittu asia ECOPY, tuomion 48 kohta). Asiakirjoilla, joita ei ole esitetty SMHV:ssi
kidydyssd hallinnollisessa menettelyssd, ei ndin ollen voida kyseenalaistaa riidanalai-
sen ratkaisun laillisuutta.

BIC-savukkeensytyttimen vuosien 1972-2001 myyntimédrid koskeva taulukko ja
BIC-savukkeensytyttimen markkinaosuutta osoittava taulukko ovat niin ikddn
riittdmittomid, silld ne koskevat BIC-savukkeensytyttimid eikd niissd ole mitdédn
merkintdd, joka koskisi nimenomaan esilld olevassa tapauksessa kdsiteltdvdd
rekisterditiviksi haettua tavaramerkkid. Mistdédn lisdtiedoista ei ilmene, onko kyse
savukkeensytyttimestd, joka vastaa muotoa, josta rekisterditiviksi haettu tavara-
merkki muodostuu.

Pyorillisen BIC-savukkeensytyttimen vuosien 1997-2003 myyntimédérid koskevan
taulukon osalta on katsottava, ettd siind olevat tiedot koskevat koko yhteiséd sen
aikaisessa laajuudessan sekd Norjaa, Puolaa ja Sveitsid. Kun otetaan huomioon, ettd
tissd taulukossa ilmoitetaan niissd valtioissa toteutetut myyntimédrét yleisesti eikd
siind eritelld niitd erilaisia kansallisia markkinoita, siti ei voida ottaa huomioon
arvioitaessa kiyton perusteella syntynyttd erottamiskykyd.

Rekisterditiviksi haetulle tavaramerkille jasenvaltioissa myonnettyjen rekisterdin-
tien osalta ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa kantajan viittineen
valituslautakunnalle, ettd ndmad rekisterdinnit on myonnetty ilman osoitusta kéyton
perusteella syntyneestd erottamiskyvystd ja etti tdméd osoittaa merkin olevan
itsessdédn erottamiskykyinen. Tédstd seuraa, ettd valituslautakunta ei voinut ottaa
huomioon nditd rekisterdintejd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaa sovellet-
taessa.
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Ranskalaisessa lehdistossd ilmestyneiden artikkelien sekéd ranskalaisen SCALA-
kustantamon kustantamasta kirjasta "Le Design” otetun katkelman, joissa BIC-
sytytin kuvataan design- tai muotituotteeksi, osalta on korostettava, ettd ne koskevat
ainoastaan ranskalaisen yleison kisitystd savukkeensytyttimen osalta eivitkd ne siis
osoita, ettd muodolle, josta rekisterditiviksi haettu tavaramerkki muodostuu, olisi
syntynyt erottamiskyky kdyton perusteella merkittivissd osassa yhteis6d.

Kantajan esittdmén mainosmateriaalin perusteella ei voida tehdd mitdédn konkreet-
tista padtelmdd edelld 64 kohdassa mainittujen tekijoiden osalta. Materiaali ei
myoskddn ole todiste tavaramerkin kidytostd sellaisena kuin sitd on haettu
rekisterditiviksi, kun otetaan huomioon, etté kaikissa esitetyissd kuvissa rekisterdi-
taviksi haetun muodon ohessa on sanaosa ja kuvio-osa. Niinpéd tdmé materiaali ei
voi toimia todisteena siitd, ettd kohdeyleisé késittdd haetun merkin sellaisenaan,
perusmuodossaan ja riippumatta BIC:n logosta, osoittavan kyseessd olevien
tavaroiden tai palvelujen kaupallista alkuperdd (ks. vastaavasti edelld 61 kohdassa
mainittu olutpullon muotoa koskenut asia, tuomion 51 kohta).

Kantajan esittdmien jdlleenmyyjien selvitysten osalta on huomautettava, ettd
asiakirjan todistusarvoa arvioitaessa on ensin tutkittava sen sisdltimén tiedon
todennékoisyys ja todenperdisyys. Taltd osin on otettava huomioon erityisesti
asiakirjan alkuperd, sen laatimisolosuhteet ja vastaanottaja sekd pohdittava,
vaikuttaako se sisdlloltddn jarkeenkdyviltd ja luotettavalta (asia T-303/03, Lidl
Stiftung v. SMHV — REWE-Zentral (Salvita), tuomio 7.6.2005, Kok. 2005, s. II-1917,
42 kohta).

Esilli olevassa asiassa ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo ensinnikin,
ettd tiettyjd selvityksid ovat antaneet jdlleenmyyjét, kuten BIC Belgium SPRL, BIC
Netherlands BV, BIC UK Ltd ja BIC Violex SA, jotka kantajan vuoden 2002
vuosikertomuksen mukaan ovat sen tytdryhtioitd ja joiden osakkeista kantaja
omistaa vdhintddn 99% (poikkeuksia ovat BIC Violex, jonka osakkeista kantaja
omistaa 50,5 % ja BIC Ballograf AB, jonka osakkeista kantaja omistaa 16 %). Kantaja
ei ole istunnossa edes kiistdnyt titd toteamusta. Kun otetaan huomioon kantajan ja
sen tytdryhtividen viélisen yhteyden merkitys, on todettava, ettd nimé selvitykset
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eivit ndin ollen voi yksinddn olla riittdvé todiste siitd, ettd rekisterditiviksi haetulle
tavaramerkille olisi syntynyt erottamiskyky kédytén perusteella. Ne ovat ainoastaan
viitteellisid seikkoja, joita on tuettava muilla vakuuttavilla todisteilla. Toiseksi kaikki
selvitykset, mukaan lukien muiden kuin kantajan tytiryhtididen tai yhtiéiden, joiden
osakkeita kantaja omistaa, jilleenmyyjien selvitykset, vaikuttavat kantajan jirjestd-
miltd, silld ne ovat kaikki sisdlloltidan samanlaisia. On nimittdin ilmeistd, ettd kaikki
selvitykset ovat ennalta suunniteltuja tekstejd, jotka on sanatarkasti kidnnetty usealle
kielelle ja joskus jopa vain valokopioitu, ja niissd on tyhjid kohtia, jotka jdlleenmyyjét
ovat jilkeenpdin téyttineet. Kolmanneksi ndissd selvityksissd ei myoskddn mitenkddn
viitata kyseisen alueen myyntimédérid koskeviin tietoihin, ja ne siséltdvit kyseessd
olevien savukkeensytyttimien myyntiméédrien osalta vain pelkkié kiittdvid ilmaisuja.

On myds todettava, ettd edelld mainitut selvitykset vahvistaisivat korkeintaan
kyseisten tavaroiden jilleenmyynnin niissd maissa, joissa ndmd jilleenmyyjit
toimivat, ja voisivat ndin ollen osoittaa ainoastaan tavaramerkkihakemuksessa
tarkoitettujen tavaroiden jélleenmyynnin maantieteellisen laajuuden, mikd on vain
yksi seikoista, jotka voidaan ottaa huomioon arvioitaessa sité, onko rekisteroitédvaksi
haetulle tavaramerkille, joka muodostuu ainoastaan savukkeensytyttimen muodosta,
syntynyt erottamiskyky kidyton perusteella.

Edelld esitetyn perusteella on katsottava, ettd kantajan esittdmilld jédlleenmyyjien
selvityksilld ei ole riittdvédd todistusvoimaa.

Lopuksi on todettava kahden mielipidetutkimuksen osalta, jotka kantaja on
toteuttanut tavaramerkin rekisterdintihakemuksen jattdmisen jilkeen mutta hallin-
nollisen menettelyn aikana eli heindkuussa ja joulukuussa 2002, ettd yhteisGjen
tuomioistuimen oikeuskdytinnon mukaan tavaramerkin kiyttod koskeva néytto,
joka on esitetty rekisterdintihakemuksen jittopdivin jilkeen, voidaan ottaa
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huomioon vain, mikéli se mahdollistaa johtopditosten tekemisen tavaramerkin
kiytostd sellaisena kuin se oli tdnd samana ajankohtana (ks. vastaavasti asia
C-259/02, La Mer Technology, médrdys 27.1.2004, Kok. 2004, s. I-1159, 31 kohta ja
asia C-192/03 P, Alcon v. SMHYV, méérdys 5.10.2004, Kok. 2004, s. [-8993, 41 kohta).

Esilli olevassa tapauksessa ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, ettd
mielipidetutkimuksilla ei voida osoittaa kohderyhmén voineen tunnistaa tavara-
merkin muodostavan muodon perusteella kyseistd tavaraa BIC:n eikd muun
yrityksen tavaraksi.

Mielipidetutkimuksesta, joka tehtiin tupakoitsijoille marraskuussa 2002 Ranskassa,
Italiassa, Irlannissa, Kreikassa, Ruotsissa ja Portugalissa, ensimmdisen oikeusasteen
tuomioistuin toteaa, ettd tutkimukseen osallistuneille esitettiin piirroksia ja
valokuvia, jotka esittivit pelkdstddn BIC-savukkeensytyttimid ilman sanallisia ja
kuviollisia elementtejd, ja ettd heiltd kysyttiin, mihin tavaramerkkiin he helpoiten
yhdistéisivit heille esitetyn kuvan. Néin ollen ei voida katsoa timén mielipidetutki-
muksen osoittavan, ettd merkittdvd osa ranskalaisista, italialaisista, irlantilaisista,
kreikkalaisista, ruotsalaisista ja portugalilaisista kuluttajista tunnistaa rekisteroitd-
viksi haetun tavaramerkin avulla kyseessd olevan tavaran BIC:n eikd muun yrityksen
tavaraksi. Asia olisi ollut toinen, jos mielipidetutkimuksen yhteydessd olisi ndytetty
erilaisia savukkeensytyttimien muotoja sen sijaan, etti ndytettiin vain muoto, joka
muodostaa rekisterditdviksi haetun tavaramerkin. Télloin olisi voitu ottaa
huomioon niiden henkiléiden méird, jotka oma-aloitteisesti ja ilman, ettd heihin
on vaikutettu, olisivat yhdisténeet kyseistd muotoa esittivin kuvan BIC-yritykseen.

On my6s todettava, ettd tilanteessa, jossa tutkimukseen osallistuneet henkilot eivit
kyenneet vastaamaan edelld mainittuun kysymykseen, heille esitettiin lista
sanamerkeistd (BIC, CLIPPER, TOKAI, CRICKET ym.), jotta he voisivat valita
vastauksen.

Jos on totta, kuten kantaja viittdd, ettd BIC on luonut kertakdyttdisten
sytytinkivellisten savukkeensytyttimien markkinat vuonna 1973, ja ettd silli on
savukkeensytytinmarkkinoilla johtava kansainvilinen asema, oli aivan johdonmu-
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kaista ja ennustettavissa, ettd ensimmdinen tutkimukseen osallistuneille henkiléille
mieleen tullut merkki oli BIC esitetystdi muodosta riippumatta. Nidin oli sitéd
suuremmalla syylld, kun esitettyyn kysymykseen siséltyi lista sanamerkeistd, jotka
saattoi yhdistéd esitettyyn muotoon. Téltd osin on katsottava, ettd kantaja on itse
mydntinyt istunnossa, ettd viimeksi mainitussa tapauksessa esitettyyn kysymykseen
annettuun vastaukseen on todellakin voitu vaikuttaa.

Samat seikat koskevat Espanjassa vuonna 2002 toteutettua mielipidetutkimusta, joka
tehtiin niin ikddn tupakoitsijoiden keskuudessa. Téssd mielipidetutkimuksessa
tutkittaville henkildille niytettiin samanaikaisesti kuva MiniBIC J5 -savukkeensy-
tyttimestd, joka on vain pienennetty versio muodosta, joka muodostaa rekisterdi-
tdviksi haetun tavaramerkin, sekd luettelo erilaisista sanamerkeistd (BIC, CLIPPER,
BRIO tai TOKAI), jotta saataisiin selville, mihin merkkiin henkil6t yhdistavit heille
néytetyn kuvan. Tdmén tutkimuksen ei siis voida katsoa osoittavan, ettd merkittivi
osa espanjalaisista kuluttajista tunnistaa kyseisen tavaran BIC-yhtién tavaraksi ja
erottaa timén tavaran muiden yritysten tavaroista.

Liséiksi on todettava, ettd edelld mainittuun tutkimukseen osallistuneille espanjalai-
sille tupakoitsijoille néytetty savukkeensytyttimen kuva esittdd savukkeensytytintd
edestd eikd viistosta, joten tutkittavat henkil6t eivit voineet tunnistaa sdilion soikeaa
muotoa, joka on kuitenkin kantajan mukaan yksi kolmesta ominaispiirteestd, joka
erottaa BIC-savukkeensytyttimen muista markkinoilla olevista savukkeensytytti-
mistd.

Kaikesta edelld esitetystd seuraa, ettd valituslautakunta on perustellusti katsonut,
ettei kantaja ole ndyttinyt toteen, ettd rekisterditiviksi haettu merkki on saanut
kiytossd erottamiskyvyn merkittdvissd osassa yhteisod.

Tdmén johdosta toinen kanneperuste ja kanne kokonaisuudessaan on hylattavi.
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Oikeudenkiyntikulut

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjérjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hividd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hdvinnyt asian, se on
velvoitettava korvaamaan SMHV:n oikeudenkdyntikulut tdimén vaatimusten mukai-
sesti.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(kolmas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylitdin.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Jaeger Azizi Cremona

Julistettiin Luxemburgissa 15 péivind joulukuuta 2005.

E. Coulon M. Jaeger

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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