DE WAELE v. SMHV (MAKKARAN MUOTO)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

31 piivana toukokuuta 2006

Asiassa T-15/05,

Wim De Waele, kotipaikka Brugge (Belgia), edustajinaan asianajajat P. Maeyaert,
S. Granata ja R. Vermeire,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehendidn W. Verburg,

vastaajana,

jossa on nostettu kanne SMHV:n ensimmdisen valituslautakunnan 16.11.2004
tekemistd péaitoksestd (asia R 820/2004-1), joka koskee makkaran muodosta
koostuvan kolmiulotteisen tavaramerkin rekisterdintid yhteisén tavaramerkking,

* Qikeudenkéyntikieli: hollanti.
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EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Jaeger sekd tuomarit V. Tiili ja
0. Czucz,

kirjaaja: hallintovirkamies J. Plingers,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 18.1.2005
toimitetun kannekirjelman,

ottaen huomioon ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 29.4.2005
jitetyn vastauskirjelmén,

ottaen huomioon 30.11.2005 pidetyssd istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja on 13.2.2003 esittdnyt yhteisén tavaramerkin rekisterointid koskevan
hakemuksen sisdimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit)
(SMHV) yhteisén tavaramerkistd 20 péivand joulukuuta 1993 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna,
nojalla.
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Tavaramerkki, jolle rekisterdintid haettiin, koostuu alla esitetystd kolmiulotteisesta
muodosta:

Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisterdintida haettiin, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekister6imista varten koske-
vaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja
muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 18, 29 ja 30 ja vastaavat seuraavaa
kuvausta:

—  luokka 18: "Suolet leikkeleiden valmistukseen”
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— luokka 29: “Liha, kala, siipikarja ja riista; leikkeleet; sdilotyt, kuivatut ja
umpioidut hedelmit ja vihannekset; liha- ja kala-, siipikarja- ja riistasailykkeet;
maitotuotteet, mukaan luettuna juustot, vanukkaat ja hyytelot”

—  luokka 30: "Makeiset; suklaatuotteet; kastikkeet (mauste-); sinappi; majoneesit”.

Tutkija hylkisi hakemuksen osittain 15.7.2004 tekemallddn paatokselld silld perus-
teella, ettd haetulta tavaramerkiltid puuttui asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky seuraavien tuotteiden osalta: suolet
leikkeleiden valmistukseen, liha, siipikarja ja riista, leikkeleet, maitotuotteet, mukaan
luettuna juustot, makeiset ja suklaatuotteet.

Kantaja valitti 14.9.2004 SMHV:lle tutkijan péadtoksestd asetuksen N:o 40/94 57—
62 artiklan nojalla.

SMHV:n ensimmiéinen valituslautakunta muutti osittain tutkijan paatosta
16.11.2004 tekemalldan paatokselld (jaljempani riidanalainen péitos) katsoen, ettd
haettu tavaramerkki on erottamiskykyinen maitotuotteiden, mukaan luettuna
juustot, osalta. Muiden hakemuksessa ilmoitettujen tuotteiden osalta valitus-
lautakunta katsoi, ettd se seikka, ettd haetun muodon kierteinen ulkoasu korostuu
hieman enemmén kuin markkinoilla tavanomaisten muotojen ulkoasu, ei riitd
tekemédn ulkoasusta riittdvian erityistd, jotta kuluttaja katsoisi sen epdilyksettd
osoitukseksi kyseessé olevien tuotteiden alkuperésta.
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Menettely ja asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin

— muuttaa osittain riidanalaista padtostd ja kumoaa sen osittain siltd osin kuin se
koskee luokkaan 18 kuuluvia tuotteita "suolet leikkeleiden valmistukseen”, tai
ainakin siltd osin kuin se koskee tuotteita "ammattiasiakkaille tarkoitetut suolet
leikkeleiden valmistukseen”

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkayntikulut.

SMHYV vaatii, etti ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

—  hylk&a kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Asianosaisten lausumat

Kantaja esittdda yhden ainoan kanneperusteen, joka koskee asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.
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Kantaja viittad kohdeyleison koostuvan ammattilaisista ja arvostelee sité, ettéd vaikka
kohdeyleiso todellakin koostuu ammattilaisista, valituslautakunta katsoi, ettei télld
seikalla ole merkitystd arvioitaessa haetun tavaramerkin erottamiskykyd. Han
muistuttaa téltd osin, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeus-
kaytdnnon mukaan ammattilaisilla katsotaan olevan korkeampi tieto- ja tarkkaavai-
suustaso kuin yleisolld yleensé (asia T-173/00, KWS Saat v. SMHV (oranssin sévy),
tuomio 9.10.2002, Kok. 2002, s. 11-3843 ja asia T-222/02, HERON Robotunits v.
SMHYV (ROBOTUNITS), tuomio 26.11.2003, Kok. 2003, s. 11-4995).

Kantaja katsoo haetun tavaramerkin erottamiskyvyn osalta, ettd hinen kiyttiménsa
leikkeleiden valmistukseen tarkoitettujen suolten muoto on ainutlaatuinen ja téstd
johtuen sen avulla voidaan erottaa hinen tuotteensa kaikista muista markkinoilla
olevista tuotteista ja tunnistaa ne. Tamd muoto soveltuu myos tavaramerkin
olennaisen tehtivin tiyttimiseen eli osoittamaan tavaran tai palvelun alkuperin,
jotta tavaran tai palvelun ostanut kuluttaja voi my6hemmain hankinnan osalta tehda
saman valinnan, mikili kokemus osoittautui positiiviseksi, tai toisen valinnan, mikéli
se osoittautui negatiiviseksi.

Hén katsoo muun muassa, ettd kyseessd olevalle makkaroiden valmistajista
koostuvalle kohdeyleisolle on teknisesti valttimétonta pakata tuotteet, minka vuoksi
se kiinnittdd paljon huomiota omaperiisiin tuotepakkauksiin ja on niistd kiin-
nostunut.

Toissijaisesti kantaja vaittdd, ettd mainittu muoto on erottamiskykyinen vaikka
katsottaisiinkin, ettd kohdeyleisé koostuu myos keskivertokuluttajista. Han katsoo,
ettd oikeuskédytdnnostd seuraa, ettd keskivertokuluttaja on téysin kykeneviinen
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ymmirtdmain tiettyjen tuotteiden pakkauksen muodon osoitukseksi niiden
kaupallisesta alkuperistd, varsinkin kun tdmén muodon ominaisuudet riittavit
hianen huomionsa kiinnittimiseen (asia T-305/02, Nestlé Waters France v. SMHV
(pullon muoto), tuomio 3.12.2003, Kok. 2003, s. II-5207, 34 kohta ja asia T-393/02,
Henkel v. SMHYV (valkoisen ja lapindkyvin pullon muoto), tuomio 24.11.2004, Kok.
2004, s. 11-4115, 34 kohta). Hén viittaa tiltd osin oikeustieteellisessé kirjallisuudessa
omaksuttuun kantaan, jonka mukaan etiket6innilld ei ole ratkaisevaa tai miaraavaa
merkitystda kuluttajalle, koska tdmé kiinnittdd enemmin huomiota tuotteiden
muotoon.

Se arvioi, etta kisiteltivani olevassa asiassa kuvattu muoto on riittdvin ominaislaa-
tuinen, koska sité ei talla hetkelld esiinny maailmanlaajuisilla markkinoilla ja koska
99 prosenttia olemassa olevista makkaroista myydaan suorien tai rengasmaisten
lierididen muodossa. Niin ollen koska kyseessd oleva muoto eroaa huomattavasti
totutusta leikkeleiden pakkausten alalla, tavanomaisesti valistuneen ja kohtuullisen
tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan téytyisi voida erottaa kuvattu
muoto muista tilla hetkelld olemassa olevista muodoista asiaa enempid pohtimatta
tai olematta erityisen huolellinen (asia C-136/02 P, Mag Instrument v. SMHYV,
tuomio 7.10.2004, Kok. 2004, s. 1-9165, 31 ja 32 kohta).

Kantaja esittdd sitd paitsi, ettd oikeuskaytdnnossd on jo katsottu, ettd tuotteen
muodosta koostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamiskyvyn arviointi ei
eroa muiden tavaramerkkityyppien erottamiskyvyn arvioinnista, ja ettd yhteison
tavaramerkki ei ole vilttiméattd luovan tyon tulos eikd perustu omaperiiseen tai
mielikuvitukselliseen elementtiin vaan kykyyn yksil6idd tavarat tai palvelut
markkinoilla kilpailijoiden tarjoamiin samantyyppisiin tavaroihin ja palveluihin
nihden (asia T-135/99, Taurus-Film v. SMHV (Cine Action), tuomio 31.1.2001,
Kok. 2001, s. II-379, 31 kohta; asia T-79/00, Rewe-Zentral v. SMHV (LITE), tuomio
27.2.2002, Kok. 2002, s. II-705 ja em. asia pullon muoto, tuomion 40 kohta).
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Lopuksi hian esittda, ettd SMHV ja Benelux-maiden tavaramerkkivirasto ovat
hyviksyneet kolmiulotteisten tavaramerkkien rekister6innin elintarvikealalla.

SMHYV viittas, ettd silla seikalla, ettd kohdeyleisé koostuu leikkeleiden valmistajista,
ei ole kisiteltdvdnid olevassa asiassa mitddn vaikutusta siltd kannalta, onko kyseessi
oleva muoto erottamiskykyinen leikkeleiden valmistukseen tarkoitetuille suolille
tarkoitettuna tavaramerkking, koska mainitut valmistajat ottavat aina loppukulutta-
jan huomioon ostaessaan tuotteidensa pakkauksiksi tarvitsemiaan suolia. Se katsoo,
ettd tistd johtuen on otettava huomioon myos leikkeleiden loppukuluttajat
(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, 31 kohta).

SMHYV katsoo haetun tavaramerkin erottamiskyvyn osalta, ettd kyseessd oleva
muoto on vain yksi muunnelma kyseessa olevan tuotteen tavanomaisista muodoista,
ja se on ldhelld sen todennikoisintda muotoa, eikd se nidin ollen mahdollista, ettd
tavanomaisesti valistunut leikkeleiden keskivertokuluttaja erottaisi asiaa enempii
pohtimatta tai olematta erityisen huolellinen kantajan mainittuun muotoon
pakkaamat leikkeleet muiden yritysten leikkeleistd (em. asia Mag Instrument v.
SMHYV, tuomion 32 kohta).

Lopuksi se muistuttaa aikaisempiin padtoksiinsd ja Benelux-maiden viraston
aikaisempiin paatoksiin viitaten, ettd oikeuskéytinnén mukaan merkin rekisteroi-
tavyyttd vhteison tavaramerkkind voidaan arvioida vain asetuksen N:o 40/94
mukaan, sellaisena kuin yhteis6jen tuomioistuin tulkitsee sitd, eika valituslautakun-
tien tai kansallisten viranomaisten aikaisemman kaytdnnon pohjalta.
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Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan “tavaramerkkejd,
joilta puuttuu erottamiskyky”, ei rekisteréida. Ensimmadisen oikeusasteen tuomiois-
tuimen oikeuskdytinnén mukaan merkin erottamiskykyd on arvioitava yhtaalta
ottaen huomioon ne tavarat tai palvelut, joita varten rekister6intid on haettu, ja
toisaalta se, miten kohdeyleis6 ymmartad merkin (em. asia pullon muoto, tuomion
29 kohta ja asia T-399/02, Eurocermex v. SMHV (olutpullon muoto), tuomio
29.4.2004, Kok. 2004, s. 1I-1391, 19 kohta).

Aluksi on tarkennettava rekisterdintihakemuksessa mainittujen tavaroiden osalta,
ettd vaikka valituslautakunta on hylinnyt haetun tavaramerkin rekisterdinnin
tietyille haetuille tavaroille, kantaja vaatii riidanalaisen pditoksen kumoamista vain
siltd osin kuin siind evitddn tavaramerkin rekisterdinti luokkaan 18 kuuluville
leikkeleiden valmistukseen tarkoitetuille suolille, tai ainakin ammattiasiakkaille
tarkoitetuille leikkeleiden valmistukseen tarkoitetuille suolille.

Talté osin on muistutettava, ettd kumoamiskanne, joka koskee vain tiettyji tavaroita,
joiden rekisterdinnin valituslautakunta on hyldnnyt, tarkoittaa vain riidanalaisen
paiatoksen osittaista kumoamisvaatimusta eikd se sellaisenaan ole vastoin ensim-
méisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojéarjestyksen 135 artiklan 4 kohtaan perus-
tuvaa kieltoa muuttaa ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimessa riidan kohdetta
siitd, mitd se on ollut valituslautakunnassa. Kantaja ei vaadi ensimmaisen oikeus-
asteen tuomioistuinta antamaan ratkaisua valituslautakunnan kisiteltavaksi saate-
tuista vaatimuksista poikkeavista vaatimuksista (ks. tiltd osin asia T-194/01,
Unilever v. SMHV (munan muotoinen tabletti), tuomio 5.3.2003, Kok. 2003, s. II-
383, 14-16 kohta ja asia T-135/04, GfK v. SMHV - BUS (Online Bus), tuomio
24.11.2005, Kok. 2005, s. 11-4865, 12 ja 13 kohta).
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Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo riidanalaista paétostd koskevan
toissijaisen kumoamisvaatimuksen osalta, siltd osin kuin péidtoksessd hylatdaan
tavaramerkin rekisterdinti ammattiasiakkaille myytaville leikkeleiden valmistukseen
tarkoitetuille suolille, ettd ei ole tarpeen erotella suolia, joita ei ole madritelty
tarkemmin, ja "ammattiasiakkaille myytévié leikkeleiden valmistukseen tarkoitettuja
suolia”, koska leikkeleiden valmistukseen tarkoitetut tyhjat suolet eivit sellaisenaan
ole tavanomaisia kulutustuotteita, jolloin niitd ostavilla henkil6illd, olivatpa he
ammattimaisia leikkeleiden valmistajia tai yksityishenkil6itd, on valttamattd
jonkinlainen tuntemus alalta.

Toiseksi valituslautakunta katsoo kohdeyleison osalta, ettd “ottaen huomioon
tavaroiden [uonne, kohdeyleisé koostuu sekd loppukuluttajista yleensi ettd
leikkelealan ammattilaisista”, siltd osin kuin "leikkeleiden valmistukseen tarkoitet-
tuja suolia kiyttdvat ammattilaiset, olivatpa he kisityoldisia tai teollisuustyonteki-
joitd, lihakaupan tuotteiden, kuten makkaroiden tai nakkien valmistukseen, kun taas
muut [rekisterdintihakemuksessa] mainitut tuotteet ovat yleisia kulutustavaroita,
joita ostetaan péivittdin koko yhteison alueella”. Tutkija, jonka nidkékannan
valituslautakunta nimenomaisesti hyvaksyi, oli perustellut loppukuluttajien kisi-
tyksen huomioon ottamista tavaramerkin erottamiskyvyn arvioinnissa leikkeleiden
valmistukseen tarkoitettujen suolten osalta todeten, ettd “vaikka niitd tuotteita
hankkivat periaatteessa yleensd ammattilaiset eivitkd loppukuluttajat, viimeksi
mainitut ostavat nditd tuotteita kuitenkin myohemmissd vaiheessa, jolloin niitd
myydéédn loppukuluttajille jalostettuina”.

Kantaja moittii valituslautakuntaa siiti, ettd se on arvioinut haetun tavaramerkin
erottamiskykyéd loppukuluttajan kisityksen kannalta, vaikka se on myontényt, ettd
leikkeleiden valmistukseen tarkoitettuja suolia ostavat ammattilaiset.
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Taltd osin on muistutettava, ettd muiden tuotteiden pakkaamiseen soveltuvien
tuotteiden osalta on katsottu, ettd vaikka niitd tuotteita periaatteessa ostavatkin
ammattilaiset eivitkd loppukuluttajat, viimeksi mainitut hankkivat pakattuja
tuotteita kuitenkin niitd myShemmin heille myytidessd, ja timédn vuoksi myos
loppukuluttajien kisitys on otettava huomioon (ks. tiltd osin em. asia ruskean
sikarin muoto ja kultaharkon muoto, tuomion 31 kohta).

Kantajan viite, jonka mukaan hidn myy suolia vain leikkeleiden valmistajille, ei
kumoa tétéd arviota. On nimittdin huomattava, ettd lopputuotteista, joille pakkausta
kéytetdadn, tulee pakkauksen muotoisia, jolloin pakkauksen muotoa suojaavaa
kolmiulotteista tavaramerkkia kiytetadn todennikéisesti erotuksetta sekéd pakkauk-
sen ettd lopputuotteiden tavaramerkkind. Niin ollen, jos pakkauksia valmistava
tavaramerkin haltija myy tuotteitaan usealle lopputuotteen valmistajalle, kuten
kantaja viittdd, mainittu tavaramerkki voi olla osoitus ainoastaan pakkauksen
alkuperistd, ja pelkistdan lopputuotteiden valmistajiin nihden. Tamén oletuksen
mukaan lopputuotteiden kuluttajat eivit nimittdin voi havaita yhteyttd tuotteen
muodon ja sen kaupallisen alkuperin vilill4, koska he havaitsevat samanmuotoisia
tuotteita, joiden kaupallinen alkuperi ei ole sama. Jos sitd vastoin on olemassa vain
yksi ainoa kyseessd olevaa muotoa kéayttivd lopputuotteiden valmistaja, kuten
asioissa "ruskean sikarin muoto ja kultaharkon muoto” ja "valkoisen ja lapindkyvin
pullon muoto”, muotoa todennikdisesti kiytetdin, jos se on riittivin erottamisky-
kyinen, lopputuotteen tavaramerkkind.

Tavaramerkin kaytté pakkauksen tavaramerkkini tai lopputuotteiden tavaramerk-
kind on seuraus tavaramerkin haltijan kaupallisesta valinnasta, jota voidaan muuttaa
merkin rekister6innin jéilkeen, eiki silld néin ollen voi olla minkéanlaista vaikutusta
merkin rekisterdintikelpoisuuden arviointiin (ks. tilti osin asia T-323/00, SAT.1 v.
SMHYV (SAT.2), tuomio 2.7.2002, Kok. 2002, s. I1-2839, 45 kohta ja em. asia ruskean
sikarin muoto ja kultaharkon muoto, tuomion 36 ja 40 kohta).
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Nain ollen, vaikka kantaja esittdd myyvinsd suolia useille leikkeleiden valmistajille,
on tdysin mahdollista, ettd hin muuttaa valintaansa sen jilkeen, kun merkki on
rekisteroity, eikd myy tuotettaan kuin yhdelle leikkeleiden valmistajalle tai valmistaa
itse leikkeleitd. Tidstd seuraisi nadin ollen, ettd suolille rekisterfityd muotoa
kéytettiisiin tavaramerkkind kantajan pakkaamille leikkeleille, eikd merkin erot-
tamiskykyd mainittujen tuotteiden kuluttajiin ndhden olisi tutkittu.

Tastd seuraa, ettd valituslautakunta ei ole tehnyt oikeudellista virhettd katsoessaan,
ettd leikkeleiden valmistukseen tarkoitetuille suolille haetun tavaramerkin erot-
tamiskyvyn arvioimisen kannalta merkityksellinen kohdeyleis6 koostuu sekid
leikkelealan ammattilaisista ettd loppukuluttajista yleensa.

Niin ollen on tutkittava, onko valituslautakunta voinut perustellusti katsoa, ettd
haettu tavaramerkki ei ole erottamiskykyinen yhtéilta leikkeleiden valmistukseen
tarkoitettuihin suoliin nihden, ja kuten edeltdvistd 27-29 kohdasta johtuu, myoés
leikkeleisiin ndhden, ja toisaalta kohdeyleison, sellaisena kuin se mééritellan,
kasitykseen nihden.

Taltda osin on muistutettava, ettd vaikka tuotteen muodosta koostuvien kolmi-
ulotteisten tavaramerkkien erottamiskyvyn arviointiperusteet eivit eroa niista, jotka
soveltuvat muun tyyppisiin tavaramerkkeihin, kohdeyleison kisitys ei ole valttamatta
sama sellaisen kolmiulotteisen tavaramerkin osalta, joka koostuu itse tuotteen
ulkoasusta, kuin sana- tai kuviomerkin osalta, joka on itsendinen suhteessa silld
varustettuihin tavaroihin. Keskivertokuluttajat eivit nimittidin yleensd oleta, ettd
tuotteiden alkuperd kay ilmi niiden muodosta tai pakkauksesta, jos graafiset tai
sanalliset elementit puuttuvat, ja néin ollen erottamiskyky voisi olla tuollaisen
kolmiulotteisen tavaramerkin osalta vaikeampi saavuttaa kuin sana- tai kuviomerkin
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osalta (yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v. SMHV, tuomio
29.4.2004, Kok. 2004, s. I-5089, 38 kohta ja em. asia Mag Instrument v. SMHYV,
tuomion 30 kohta).

Yhteisojen tuomioistuin on katsonut erityisesti itse tavaroiden luonteesta johtuen
pakattavina myytdvien tavaroiden pakkauksen muodosta koostuvien kolmiulotteis-
ten tavaramerkkien osalta, etti ndiden tavaroiden tavanomaisesti valistuneen ja
kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan on pystyttava
tavaramerkin perusteella erottamaan kyseinen tavara muiden yritysten tavaroista
niin, ettid hdnen ei tarvitse enempad pohtia asiaa eikd verrata tavaramerkkid muihin
merkkeihin eikd olla erityisen huolellinen tdssd suhteessa (ks. vastaavasti asia
C-218/01, Henkel, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004, s. I-1725, 53 kohta). Niin ollen
tuollaisten tuotteiden pakkauksen muoto voidaan katsoa erottamiskykyiseksi vain,
jos se todennikoisesti voidaan katsoa suoralta kideltd osoitukseksi kyseessi olevien
tavaroiden alkuperdstd. Jotta ndin voisi olla, kyseessd olevan tavaramerkin on
poikettava merkittivasti toimialan yleisestd kiytinnosti tai silld vallitsevasta tavasta
(em. asia Henkel v. SMHYV, 39 kohta ja em. asia Mag Instrument v. SMHYV, 31 kohta).

Valituslautakunta kuvaili aluksi riidanalaisessa péadtoksessd haettua tavaramerkkia
seuraavasti: “pitkulainen muoto, joka muistuttaa vyyhted tai yksinkertaista kierrett,
jossa on nelji pituussuuntaista osaa, jotka pienenevit alaspdin”. Se totesi, ettd téltd
tavaramerkiltd puuttuu erottamiskyky, ja katsoi, ettd "vaikka on selvii, ettd tutkijan
mainitsemat esimerkit leikkeleista eivat liity tdysin samoihin muotoihin kuin
kyseessd oleva muoto — —, ne eivit eroa siitda merkittivasti”. Se katsoi muun
muassa, ettd “on kiistatonta, ettd loppukuluttajan, joka ei kiinnitd asiaan erityistd
huomiota, ndkokulmasta pitkulanmuotoinen ja kierteinen makkara, jollaisia
useimmiten ovat niin sanotut maalaismakkarat ("de campagne”), voisi nayttaa
vyyhdelts, ja ettid yleisesti on tarjolla tiytettyja naudanlihapaisteja ja rullalle kaérittyja
ja sidottuja kalkkuna- tai kanaleikkeleitd, jotka ovat enemmin tai vihemmin
spiraalin muotoisia (naudanlihakééryleet)”. Niin ollen valituslautakunta katsoi, etti
"pelkistddn se seikka, ettd kasiteltdvinid olevassa asiassa kierteinen ulkoasu on
hieman tavanomaista korostuneempi, ei riitd tekemdin kyseessd olevan muodon
ulkoasusta riittdvin erikoista, jotta kuluttaja katsoisi sen epdilyksettd osoitukseksi
kyseessé olevien tuotteiden alkuperista”.
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Kantaja kiistdd aluksi valituslautakunnan kuvauksen haetusta tavaramerkisti silld
perusteella, ettd kyseessi olevaa muotoa ei hianen mukaansa voida verrata vyyhteen
tai yksinkertaisesti kierrettyyn naruun.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa kuitenkin, ettd mainittu kuvaus on
hyvin samankaltainen kuin kantajan itsensa rekisterihakemuksessa esittaméd kuvaus,
jossa hin ilmoitti, ettd tavaramerkki "koostuu tavaran muodosta” ja ettd "sille on
ominaista vyyhdin muotoinen kierteinen kohokuvio”. Joka tapauksessa, kuten
SMHYV muistuttaa, tdmd kuvaus ei ole merkityksellinen kyseessd olevan muodon
erottamiskyvyn tutkimisen kannalta, koska vain edelld 2 kohdassa esitetty muoto voi
olla tutkimuksen kohteena.

Kantaja kiistdd toiseksi sen, ettd haetulta tavaramerkiltd puuttuisi erottamiskyky, ja
vaittad, ettd rekisterdintihakemuksessa esitetty muoto, joka koostuu geometrisesta ja
vinonelion muotoisesta kuviosta, on ainutlaatuinen ja ettd koska maailmanlaajuisilla
markkinoilla ei ole olemassa verrattavissa olevaa muotoa, se poikkeaa merkittivisti
kaikista olemassa olevista ja tavanomaisista suolien ja leikkeleiden muodoista
kyseisella alalla.

Taltd osin on muistutettava, ettd sen arvioimiseksi, voiko yleis6 katsoa kyseessd
olevan suolen muodon osoitukseksi tuotteen alkuperistd, on arvioitava mainitun
suolen luomaa kokonaisvaikutelmaa (ks. taltd osin em. asia valkoisen ja lapindkyvin
pullon muoto, tuomion 37 kohta). Lisiksi, kuten valituslautakunta on muistuttanut,
uutuus tai omaperdisyys eivit ole merkityksellisid arviointiperusteita tavaramerkin
erottamiskyvyn arvioimiseksi, joten kolmiulotteisen tavaramerkin rekisteréimiseksi
ei riitd, ettd se on omaperiinen, vaan sen tdytyy erota olennaisesti markkinoilla
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yleisesti kaytettavistd kyseessd olevan tuotteen tavanomaisista muodoista, eiké se saa
olla ndiden muotojen yksinkertainen muunnelma (em. asia ruskean sikarin muoto ja
kultaharkon muoto, tuomion 44 kohta).

Kyseessd olevassa asiassa esilld olevan muodon osalta on todettava, ettd
tavaramerkin kokonaisvaikutelmaa hallitsee sen pitkulainen muoto ja ettd sen
kierteinen muoto on heikommin havaittavissa ensimmaiselld silmaykselld. Pitku-
lainen muoto on tavanomaisin suolten ja leikkeleiden muoto, kuten SMHV:n
toimittamat esimerkit osoittavat. Mité tulee sen pintaan, se ei myoskadn olennaisesti
eroa leikkelealalla kdytetyistd perusmuodoista. Niin ollen, kuten valituslautakunta
on osoittanut, on olemassa pitkulaisia ja sidottuja leikkeleitd, jotka néyttavit
vyyhdeiltd, kuten maalaismakkara ("de campagne”), sekd muita tuotteita, joita
myydddn kadrittyind ja sidottuina enemmén tai vihemmén spiraalin muotoon, ja
joiden pinta muistuttaa haetun tavaramerkin pintaa. Niissd tuotteissa ja kantajan
esittimissd muodossa on ndin ollen pinta, jossa on uurteita, jotka muodostavat
erilaisia toistuvia geometrisia kuvioita.

Niin ollen muoto, jonka rekisterdintida kantaja on hakenut, poikkeaa kyseessd
olevalla alalla yleisesti kidytossd olevista muodoista vain siltd osin, ettd sen
geometriset muodot ovat korostuneempia. Kuten valituslautakunta on perustellusti
todennut, haetun tavaramerkin kierteinen muoto on vain hieman korostuneempi
kuin muiden leikkeleiden eika se riitd, ottaen huomioon, etti muut ominaisuudet
eivit ole mitenkddn epdtavanomaisia, antamaan kyseessd olevalle pakkauksen
muodolle riittdvin erityistd kokonaisvaikutelmaa, jonka kuluttaja voisi epailyksitta
katsoa osoitukseksi kyseessd olevan tuotteen alkuperistd (ks. tdltd osin em. asia
Henkel, tuomion 49 kohta). Haettu muoto on niin ollen sellainen muunnelma
leikkelealan tavanomaisista muodoista, ettd vaikka samaa muotoa ei olekaan
olemassa, kohdeyleis ei voi timén muodon perusteella asiaa enempéaéd pohtimatta
tai vertailua tekemittd ja olematta erityisen huolellinen erottaa kantajan markki-
noimia suolia tai pakkaamiaan leikkeleitd muiden yritysten tuotteista.
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Kantajan viitteen, jonka mukaan oikeuskéytanngsta johtuu, ettd keskivertokuluttaja
ymmartad kyseessd olevien tuotteiden pakkausten muodon osoitukseksi kaupalli-
sesta alkuperdstd, osalta on riittiviad todeta, ettd kantajan mainitsemassa oikeus-
kaytinnossé ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole katsonut, ettid loppuku-
luttajat kiinnittdisivit huomiota kaikkien paivittdiskulutustavaroiden pakkausten
muotoon, vaan on rajoittanut arviointinsa tuossa asiassa kyseessi oleviin tavaroihin.
Kasiteltavianid olevassa asiassa mikaidn ei anna aihetta olettaa, ettd suolten tai
leikkeleiden valmistajat pyrkisivit erottamaan tuotteensa suolten muotojen perus-
teella ja ettd leikkeleiden valmistajat ja kuluttajat pystyisivit tdmén vuoksi
tunnistamaan suolen ja leikkeleiden muodon osoitukseksi alkuperdstda. Tama viite
on néin ollen hylattiva.

Sen viitteen osalta, etti SMHV on rekisteréinyt kolmiulotteisia tavaramerkkeja
elintarvikealalla, on muistutettava, ettd merkin rekisterdintid yhteisoén tavaramer-
kiksi koskevat paiatokset, jotka valituslautakuntien on tehtivé asetuksen N:o 40/94
nojalla, kuuluvat sidotun harkinnan eivitki vapaan harkinnan piiriin. Tdmén vuoksi
merkin rekisteréintikelpoisuutta yhteisén tavaramerkkini on arvioitava yksinomaan
tdmin asetuksen nojalla, sellaisena kuin yhteisGjen tuomioistuin on sitd tulkinnut,
eiké valituslautakuntien aiemman péaatoksentekokidytinnon pohjalta (asia T-106/00,
Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. 1I-723,
66 kohta ja em. asia ruskean sikarin muoto ja kultaharkon muoto, tuomion
51 kohta).

On joka tapauksessa todettava, ettd vaikka aiemmassa padtoksessd esitetyt
tosiseikkoja tai oikeudellisia seikkoja koskevat perustelut voivat tukea asetuksen
N:o 40/94 sddnnoksen rikkomista koskevaa kanneperustetta, kantaja ei ole vedonnut
sithen seikkaan, ettd hdnen mainitsemissaan paatoksissi olisi sellaisia perusteluja,
joilla voitaisiin kyseenalaistaa valituslautakunnan arviointi, vaan tyytyy esittimaan,
ettdi nama tavaramerkit koskevat elintarvikealan tuotteita (katso tilta osin em. asia
ruskean sikarin muoto ja kultaharkon muoto, tuomion 52 kohta).
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Lopulta sen viitteen, jonka mukaan tietyt kansalliset viranomaiset olisivat
hyviksyneet kolmiulotteisten tavaramerkkien rekisterdinnin elintarvikealalla, osalta
on muistutettava, ettd tavaramerkkejd koskeva yhteisojen lainsddddntdé muodostaa
itsendisen jarjestelmin, joka koostuu sille ominaisesta tavoitteiden ja sddntdjen
kokonaisuudesta, ja itsessddn riittivin jirjestelmén, jonka soveltaminen on
riippumaton kansallisista jarjestelmistd (asia T-32/00, Messe Munchen v. SMHV
(electronica), tuomio 5.12.2000, Kok. 2000, s. 1I-3829, 47 kohta ja asia T-346/04,
Sadas v. SMHV - LT] Diffusion (ARTHUR JA FELICIE), tuomio 24.11.2005, Kok.
2005, s. 11-4891, 70 kohta). Niin ollen merkin rekisterdintikelpoisuutta yhteison
tavaramerkkini voidaan arvioida pelkistidn soveltuvan yhteison asetuksen perus-
teella. Joka tapauksessa on muistutettava, ettd yhtdaltd kansalliset rekisterdinnit,
joihin kantaja on vedonnut, eivit koske kyseessi olevaa kolmiulotteista tavara-
merkkid, ja toisaalta kuten SMHV:n péditosten osalta on todettu, kantaja ei ole
esittdnyt yhtdén viitettd, joka olisi johdettu ndistd paatoksistd ja joka vahvistaisi
hianen kanteensa perusteltavuuden.

Edella esitetysta johtuu, ettd valituslautakunta ei ole rikkonut asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa. Kanne on néin ollen hylittava.

Oikeudenkdyntikulut

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojarjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hividi asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkaynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hévinnyt asian, hdnet on
velvoitettava korvaamaan SMHV:n oikeudenkayntikulut sen vaatimusten mukai-
sesti.

II - 1529



TUOMIO 31.5.2006 — ASIA T-15/05

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(kolmas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylitadn.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenlkiyntikulut.

Jaeger Tiili Czucz

Julistettiin Luxemburgissa 31 péivdand toukokuuta 2006.

E. Coulon M. Jaeger

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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