TUOMIO 7.2.2002 — ASIA T-88/00

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljis jaosto)

7 pdivdnd helmikuuta 2002 *

Asiassa T-88/00,

Mag Instrument Inc., kotipaikka Ontario (Amerikan Yhdysvallat), edustajinaan
asianajajat A. Nette, W. von der Osten-Sacken, H. Stratmann, G. Rahn ja
U. Hocke, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asia-
miehinddn A. von Miihlendahl, E. Joly ja S. Bonne,

vastaajana,

* Oikeudenkiyntikieli: saksa.
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jossa kantaja vaatii yhteisojen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuinta
kumoamaan sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit)
toisen  valituslautakunnan  14.2.2000  tekemidn  pddtéksen  (asiat
R-237/1999-2—R-241/1999-2), jolla se kieltidytyi rekisterdimasti viittd kolmiu-
lotteista, taskulamppujen muodosta koostuvaa tavaramerkkii,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljés jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja P. Mengozzi sekid tuomarit
V. Tiili ja R. M. Moura Ramos,

kirjaaja: hallintovirkamies D. Christensen,

ottaen huomioon ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimeen 13.4.2000 jitetyn
kannekirjelméin,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimeen 11.8.2000 jitetyn
vastineen,

pidettyddn 31.5.2001 istunnon,

IT - 471



TUOMIO 7.2.2002 — ASIA T-88/00

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja jitti 29.3.1996 yhteisoén tavaramerkistd 20 piivind joulukuuta 1993
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena
kuin se on muutettuna, nojalla kolmiulotteisia yhteisén tavaramerkkeji koskevat
viisi hakemusta sisimarkkinoiden harmonisointivirastoon (tavaramerkit ja mal-
lit) (jiljempina virasto).

Rekisterditdviksi haetut kolmiulotteiset tavaramerkit ovat kantajan myymien
lierioméisten taskulamppujen muotoja.

Kantajan 18.11.1997 tdlti osin tekemien muutosten jdlkeen tavarat, joita varten
rekister6intid on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvilisti luoki-
tusta tavaramerkkien rekisteroimistd varten koskevan 15 piivinid kesikuuta
1957 tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muu-
tettuna, luokkiin 9 ja 11, ja ne vastaavat seuraavia kuvauksia: ”valaisinlaitteiden
tarvikkeet, erityisesti taskulamppujen” ja *valaisinlaitteet, erityisesti tasku-
lamput, mukaan lukien edelld mainittujen tavaroiden osat ja tarvikkeet”.
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Hakemusten tutkijana toiminut virkamies hylkisi kolmella 11.3.1999 tehdylld ja
kahdella 15.3.1999 tehdylld péidtokselld hakemukset asetuksen N:o 40/94
38 artiklan perusteella siitd syysti, ettd rekister6itiviksi haetuilta tavaramerkeilta
puuttui erottamiskyky.

Kantaja teki 11.5.1999 virastolle asetuksen N:o 40/94 59 artiklan mukaisen
valituksen kustakin tutkijan tekemdsta viidestd paidtoksesta.

Nidmid valitukset hyldttiin 14.2.2000 tehdylld pdatokselld (jaljempanéd riidan-
alainen pditos).

Tassd pddtoksessd valituslautakunta muistuttaa ensin asetuksen N:o 40/94
4 artiklan sisillgstd ja toteaa sitten, ettd — kidyton puuttuessa — jotta tavaran
pelkkd muoto voisi olla tavaran alkuperin osoittava erottamiskykyinen merkki,
tdmidn muodon ominaispiirteiden on erottava riittdvisti tavaran tavanomaisesta
muodosta, jotta mahdollinen ostaja heti ymmartiisi silli osoitettavan tavaran
alkuperdd eikd esitettdvin itse tavaraa. Valituslautakunta on lisdksi katsonut,
ettd jos muoto ei riittdvisti eroa tavaran tavanomaisesta muodosta ja jos mah-
dollinen ostaja siis ymmartia silld ainoastaan esitettdvin tavaraa, tilloin tima
muoto on kuvaava ja kuuluu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdan soveltamisalaan samalla tavoin kuin sana, joka muodostuu yksin-
omaan tavaran nimestd. Valituslautakunnan mukaan keskeinen kysymys on se,
osoittaako jonkin nyt rekisterditdviksi haetun tavaramerkin ulkomuoto heti
taskulamppujen keskiverto-ostajalle, ettd kyse on taskulampusta, jolla on tietty
alkuperd, vai osoittaako se pelkistdin, ettd kyse on taskulampusta. Valituslau-
takunta lisdd yhtdaltd, ettd se seikka, ettd kantajan tavaroilla on houkutteleva
muoto, ei vilttdmaittd tarkoita sitd, ettd tAmid muoto olisi jo itsessddn erotta-
miskykyinen. Toisaalta se toteaa, ettd se seikka, ettd jokin merkki on 7 artiklan
1 kohdan b alakohdan mukaan hyléttdva erottamiskyvyn puuttumisen vuoksi, ei
tarkoita sitd, ettd sellainen tavaramerkki, joka on aivan vihiisessd méirin erot-
tamiskykyinen, olisi rekister6itdva. Valituslautakunta katsoo, etti jo asetuksesta
N:o 40/94 itsestddn johtuu, ettd vaadittavan erottamiskyvyn on oltava sen
asteista, ettd tavaramerkki voi toimia alkuperin osoittajana. Valituslautakunta
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toteaa lopuksi, ettd kunkin muodon houkuttelevista ominaisuuksista huolimatta
yvksikddn niistd ei ole mydtdsyntyisesti erottamiskykyinen taskulampun keski-
verto-ostajan kannalta katsoen (riidanalaisen pidtoksen 11—18 kohta).

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paitoksen

— velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Virasto vaatii, ettid ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkdi kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.
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QOikeudellinen arviointi

Kantaja vetoaa kannekirjelmissiin neljian kanneperusteeseen. Koska kantaja on
istunnossa ilmoittanut luopuvansa kolmesta kanneperusteesta, ainoastaan ase-
tuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellisti soveltamista
koskeva kanneperuste on tutkittava.

Asianosaisten vditteet ja niiden perustelut

Kantaja viittdd ensiksi, ettd periaatetta, jonka mukaan tavaramerkki on erotta-
miskykyinen silloin, kun sen voidaan ymmairtdd osoittavan tavaran olevan
perdisin tietystd yrityksestd, sovelletaan myos kolmiulotteisiin merkkeihin.

Sitten kantaja viittdd ensiksikin, ettd rekisterditdviksi haetuilta tavaramerkeilti ei
puutu erottamiskykya.

Tiltd osin kantaja esittdd useita perusteluja sen tueksi, ettd, toisin kuin virasto
vdittdd, taskulampuilla ei ole mitdén “tavanomaista muotoa” ja ettd rekisterdi-
tdviksi haettuja tavaramerkkejd vastaavat muodot eivit ole taskulappujen
?yleisid muotoja”.

Kantaja viittdd, ettd asetuksessa N:o 40/94 asetetaan kolmiulotteisten tavara-
merkkien erottamiskyvylle ainoastaan se edellytys, josta siddetiin saman ase-
tuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, ja ettd timain lisiksi ndiden merkkien
rekisterdinnille ei ole asetettu muita esteiti.
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Kantaja katsoo, ettei riidanalaisessa paitéksessd ole mainittu niitd perusteita,
joita kolmiulotteisen tavaramerkin on noudatettava, jotta sitd voitaisiin pitda
erottamiskykyisend. Kantaja toteaa erityisesti, ettd valituslautakunta ei milldin
tavoin perustele toteamustaan siitd, ettd taskulampun muodolta puuttuu erotta-
miskyky. Lisiksi valituslautakunta jitt44 mainitsematta, missi tapauksessa kes-
kiverto-ostaja voi katsoa taskulampun muodon osoittavan tavaran alkuperin.
Lautakunta toteaa virheellisesti, ettd ilmaisulla *erottamiskyvyn puuttuminen” ei
tarkoiteta sité, ettd jokainen merkki, joka on vihinkin erottamiskykyinen, olisi
rekister6itdva. Se ei mydskain ilmoita syiti sille, miksi rekisterditiviksi haettujen
merkkien erottamiskyky ei yll4 sille tasolle, joka vaaditaan, jotta merkin voitai-
siin katsoa osoittavan tavaran alkuperin. Niin menetellessdin se asettaa kol-
miulotteisten tavaramerkkien erottamiskyvylle ankarammat edellytykset kuin
muiden merkkien erottamiskyvylle.

Kantaja katsoo sitd vastoin, ettd tavaroiden muodon tiedostamattoman havait-
semisen aiheuttamien tunnetilojen vuoksi tima muoto vaikuttaa suoraan ja silld
on suurempi erottamiskyky kuin sanamerkeilld. Tisti seuraa, etti kolmiulot-
teisten tavaramerkkien erottamiskyvylle on asetettava lievemmit edellytykset
kuin sanamerkkien erottamiskyvylle tai niiden on oltava korkeintaan samat
muihin merkkityyppeihin sovellettavien edellytysten kanssa. Tavaramerkkisuoja
voidaan siis eviti vain silloin kun merkilti ”puuttuu erottamiskyky”, koska
vihdinenkin erottamiskyky riittda rekisterinnin esteen vilttimiseen.

Toiseksi osoittaakseen, ettd rekisterdintihakemusten kohteina olevat merkit ovat
erottamiskykyisid, kantaja esittdd tiettyji seikkoja, joita valituslautakunta ei ole
kisitellyt.

Téltd osin kantaja viittaa ensinndkin professori Stefan Lengyelin laatimaan,
kyseisten taskulamppujen muodon omaperiisyyttd, luovuutta ja erottamiskykyi
koskevaan asiantuntijalausuntoon ja ehdottaa, ettd titd henkiléd kuultaisiin
todistajana. T4mi asiantuntija esittid mielipiteensi muun muassa kantajan
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kehittdmastd lamppumallistosta (Mag-mallisto), joka on merkittivi esimerkki
sellaisista teknisesti korkealaatuisista tavaroista, joissa niiden perusominaisuu-
tena oleva semanttinen funktio toteutuu esteettisessd muodossa. Hin katsoo, ettd
vaikka koko Mag Lite -tuotesarjalle onkin ominaista muotojen sopusointuisuus,
kullakin niistd tuotteista, myds “Solitaire”-taskulampulla, on sille ominainen
erottamiskyky. Hén esittdd mielipiteensd myos Mini Maglite- ja Mag Lite -ni-
misistd lampuista.

Sen seikan tueksi, ettd rekistertitdviksi haettujen muotojen erottamiskyky on
kansainvilisesti tunnustettu, kantaja esittdd timin jilkeen useita seikl<oj'1, mui-
den muassa sen, ettd useissa teoksissa viitataan kyseisiin lamppuihin, ettd niitd on
eri museoiden kokoelmissa ja ettd niille on myonnetty kansainvilisid palkintoja.

Kolmanneksi kantaja lainaa useiden tuomioistuinten antamia piitoksii, joissa
Mini Maglite -nimisen lampun on katsottu olevan erottamiskykyinen.

Neljanneksi kantaja viittdd, ettd osoituksena siitd, ettd rekisterditiviksi haetut
tavaramerkit pystyvit osoittamaan tavaran olevan periisin tietystd yrityksesti,
on lisdksi se, ettd kyseisten taskulamppujen muotoja on kiytetty apuna alkuperii
ilmaistaessa. Kuten Faux ou vrais — Les grandes marques et leurs copies -ni-
misestd ranskalaisesta julkaisusta ilmenee, kantajan alkuperiisten mallien jilji-
telmien ilmestyminen markkinoille aiheutti markkinoilla suurta epivarmuutta,
jonka seurauksena kantajan jilleenmyyijille lihetettiin korjattaviksi heikkolaa-
tuisia jéljitelmid, minka kantajan esittimit kahden asianajajan antamat ilmoi-
tukset vahvistavat. Lisdksi kantaja huomauttaa edelli mainitussa julkaisussa
todettavan, ettd sellaista Maglite-jiljitelmid, jossa olisi alkuperiinen merkki, ei
ole koskaan loydetty. Tdstd voidaan paitelld olevan riittivid, ettd jiljitelmiin
valmistaja jiljittelee lampun muotoa, joka on erottamiskykyinen eli osoittaa
kuluttajalle tavaran olevan perdisin tietystd, eli kantajan, yrityksesti.
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Jdljitelmien valmistajat ovat lisiksi usein mainostaneet tavaroitaan Mag Lite
-taskulamppujen alkuperdisen mallin avulla, kuten eris urheiluvilinekauppa,
joka vuonna 1996 kerskui ndiden lamppujen jiljenndkselld todeten, ettd se "on
muotoiltu Mag Lite -kulttilampun tavoin”.

Viidenneksi ja viimeiseksi kantaja toteaa, ettd myos kansalliset viranomaiset ovat
tunnustaneet kantajan taskulamppujen muotojen erottamiskyvyn, koska ne on jo
rekisterdity Euroopan unionin useissa eri maissa (Saksa, Ranska, Yhdistynyt
kuningaskunta, Benelux-maat) sekd Yhdysvalloissa ja Sveitsissd, joiden lain-
sdddinnossd asetetut rekisterdintiedellytykset ovat verrattavissa asetuksen
N:o 40/94 mukaisiin edellytyksiin.

Virasto huomauttaa ensinnikin, ettd muotoja, joita nyt haetaan tavaramerkeiksi,
on pidettivi tavanomaisina eivitki ne niin ollen tiyti tavaramerkille asetettua
tehtdvid, joka on alkuperin osoittaminen.

Toiseksi virasto kiistdid sen, etti muodoilla olisi tavaramerkkeind muihin merk-
keihin ndhden suurempi kyky tiyttia erottamistehtiva. Virasto voi kyllikin ottaa
huomioon ne seikat, jotka kantaja on esittinyt kyseisten taskulappujen tunnet-
tuuden osalta, mutta ne eivit milld4n tavoin sido virastoa.

Virasto toteaa kolmanneksi, ettd kyseiset lamput tulisi pikemminkin suojata
patentilla. Téssi tapauksessa kolmiulotteisten tavaramerkkien osalta voidaan siti
vastoin todeta, ettd niiden muotojen on oltava epitavanomaisia ja mielivaltaisia,
mitd ne nyt esillid olevassa asiassa eivit ole.
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Virasto toteaa lopuksi, ettd ne kansalliset rekisterdinnit, jotka tavaramerkiksi
haetuille lamppujen tietyille muodoille on myonnetty, eivit velvoita virastoa
rekisterbimiin niitid. Benelux-maissa suoritetun muotojen rekister6innin osalta
virasto vdittid muun muassa, ettd rekisterdintihetkelld Beneluxin virasto ei tut-
kinut tavaramerkkien erottamiskykyd tai kuvailevuutta ja ettd se rekisteroi ne
automaattisesti, silld tillainen tutkiminen otettiin kidyttd6n vasta vuonna 1996.
Yhdistyneessd kuningaskunnassa suoritetun muotojen rekisterdinnin osalta
virasto viittdd, ettd rekisterointi saatiin osoittamalla, ettd kyseinen muoto oli
saavuttanut sielld erottamiskyvyn kiyton perusteella. Vastaavasti Yhdysvalloissa
muodon rekisterdimistid koskeva hakemus tehtiin vuonna 1984 ja rekisteréinti
saatiin vuonna 1997, minka nojalla voidaan ajatella, etti rekisterdinti saatiin sen
vuoksi, etti tavaramerkki oli saavuttanut erottamiskyvyn kidyton perusteella.
Saksassa ja Sveitsissd myonnettyjen rekisterdintien saantiin liittyvid olosuhteita ei
ole selvitetty. Saksan osalta voidaan lisiksi todeta, ettd epdavirallisista asiakir-
joista (Delmas-tietokanta) on pditeltdvissi, ettd kumoamismenettelyji on vireil-
l4.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkeji,
joilta puuttuu erottamiskyky”, ei rekisteroida.

Tavaramerkki on erottamiskykyinen, jos sen avulla on mahdollista erottaa
tavaramerkkihakemuksen kohteena olevat tavarat tai palvelut alkuperinsi osalta
muista tavaroista tai palveluista.

Tietyn tavaramerkin erottamiskykyd on arvioitava yhtdéltd suhteessa ndihin
tavaroihin ja palveluihin seki toisaalta ottamalla huomioon niiden tavaroiden tai
palvelujen kuluttajista koostuvan kohdeyleison kisitykset.
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Tdssd arvioinnissa on syytd huomata, etti tavaramerkin ei vilttimittd tarvitse
mahdollistaa sitd, ettd kohdeyleisd voisi tunnistaa tavaran valmistajan tai pal-
velun suorittajan osoittamalla kohdeyleisolle tarkasti niiden henkiléllisyyden.
Vakiintuneen oikeuskiytinnén mukaan (ks. mm. asia C-39/97, Canon, tuomio
29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 28 kohta) tavaramerkin keskeinen tehtivi on
ndet taata kuluttajalle tai loppukiyttijille tietylld tavaramerkilld varustettujen
tavaroiden tai palvelujen alkuperi. Tavaramerkin on mahdollistettava se, ettd
kohdeyleis6 voi erottaa nimi tavarat tai palvelut muista yrityksistd periisin
olevista tavaroista tai palveluista ja ettd kohdeyleisé voi luottaa sithen, ettid
kaikki tavarat tai palvelut, joissa sitd kidytetidn, on valmistettu tai suoritettu
niiden laadusta vastaavan merkinhaltijan valvonnassa. Vain tilli tavoin tavara-
merkki mahdollistaa sen, ettid kuluttaja, joka hankkii tavaroita tai palveluja,
joissa tdtd merkkid kdytetddn, voi myShempid hankintoja suorittaessaan tehdi
saman valinnan, jos kokemus on osoittautunut myénteiseksi, tai tehdi toisen-
laisen valinnan, jos kokemus on osoittautunut kielteiseksi.

Lisiksi on syyti todeta, etti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa, jonka mukaan tavaramerkkejd, joilta puuttuu erottamiskyky, ei
rekister6idé, eri merkkityyppeji ei millddn tavoin erotella toisistaan. Niin ollen
arvioitaessa sellaisten kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamiskykys, jotka
muodostuvat itse tavaran muodosta, kuten nyt esilld olevassa asiassa, ei ole syytd
soveltaa perusteita tai asettaa vaatimuksia, jotka ovat ankarampia kuin muihin
tavaramerkkiluokkiin sovellettavat perusteet tai vaatimukset.

Arvioitaessa, onko jokin tavaramerkki erottamiskykyinen, on kuitenkin otettava
huomioon kaikki kyseisen yksittdistapauksen olosuhteisiin liittyvit merkityksel-
liset seikat. Naiden seikkojen joukosta ei voida sulkea pois siti seikkaa, ettd
rekisterditdviksi haetun tavaramerkin luonne saattaa vaikuttaa siithen, miten
kohdeyleisé ymmirtii merkin.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti on lisiksi
riittdvdd osoittaa, ettd tavaramerkilli on vihimmaiiserottamiskyky, jolloin titd
ehdotonta hylkaysperustetta ei sovelleta. Taman vuoksi on siis selvitettivi osana
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a priori -tutkintaa ja ottamatta huomioon asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
3 kohdassa tarkoitettua merkin tosiasiallista kiyttod, mahdollistaako hakemuk-
sen kohteena oleva tavaramerkki sen, ettd kohdeyleist voi erottaa merkin
osoittamat tavarat tai palvelut muista yrityksistd perdisin olevista tavaroista tai
palveluista tilanteessa, jossa se joutuu suorittamaan valintansa nditi tavaroita tai
palveluja hankkiessaan.

Tavaramerkkien erottamiskykyd on arvioitava ottaen huomioon tavanomaisesti
valistuneen ja kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan
oletetut odotukset (asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999,
Kok. 1999, s. 1-3819, 26 kolta ja asia T-359/99, DKV v. OHMI, (Euro-Health),
tuomio 7.6.2001, 27 kohta, ei vield julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Ne
tavarat, joiden muodon rekister6imistd tavaramerkeiksi on haettu, tissd
tapauksessa viisi taskulampun muotoa, ovat yleisid kulutushyddykkeiti, ja koh-
deyleisén on niin ollen katsottava koostuvan kaikista kuluttajista.

Arvioitaessa, voivatko tavaramerkkihakemuksen kohteina olevat viisi tasku-
lampun muotoa vaikuttaa keskivertokuluttajaan siten, ettd tdmi mieltdd niiden
osoittavan alkuperii, toisin sanoen siten, ettd muoto yksiloi tavarat ja yhdistda
ne tiettyyn kaupalliseen alkuperddn, on syytd todeta ensinnikin, ettd niille
muodoille on ominaista lieridmaéisyys. Tama lieriémuoto on yksi taskulamppujen
tavanomaisista muodoista. Neljdssi esitetyisti hakemuksista taskulampun lie-
riomuotoinen runko-osa laajenee lampun siind pidissi, jossa polttimo sijaitsee,
kun taas viidennessi hakemuksessa lampun runko-osa ei laajene, vaan se on
puhtaasti sylinterinmuotoinen. Kaikissa néissd hakemuksissa tavaramerkit vas-
taavat muotoja, joita muut markkinoilla olevat taskulamppujen valmistajat
kadytrdvit yleisesti. Hakemusten kohteina olevat tavaramerkit osoittavat niin
ollen kuluttajalle pikemminkin tavaran eivdtkd mahdollista timidn tavaran
yksilointid eikd sen yhdistdmista tiettyyn kaupalliseen alkuperiin.

Niiden ominaispiirteiden osalta, joihin kantaja viittaa todetessaan, etti tavara-
merkeiksi haetuilla muodoilla on myétisyntyinen kyky erottaa kantajan tavarat
kilpailijoiden tavaroista, ja joihin kuuluvat muun muassa niiden esteettiset omi-
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naisuudet ja niiden harvinaislaatuisen omaperiinen muotoilu, on syyti todeta,
ettd ndiden muotojen ndmi ominaispiirteet ovat pikemminkin muunnelmia tas-
kulamppujen tavanomaisista muodoista kuin sellaisia muotoja, jotka kykenisivit
vksiléimddn kyseiset tavarat ja yksindidn osoittamaan tietyn kaupallisen alkupe-
rdn. Keskivertokuluttaja on tottunut nikemiin nyt kyseessi olevien muotojen
kaltaisia, monin eri tavoin muotoiltuja muotoja. Rekisterdintihakemusten koh-
teena olevat muodot eivit eroa yleisesti myynnissi olevien samantyyppisten
tavaroiden muodoista. Ei siis ole oikein kantajan tavoin viittii, ettd kyseisten
taskulamppujen erityispiirteet, muun muassa niiden esteettisyys, saavat keski-
vertokuluttajan ajattelemaan tavaroiden kaupallista alkuperis.

Kantajan viitettd, jonka mukaan muodoilla on tavaramerkkeini suurempi erot-
tamiskyky kuin sanamerkeilld, ei voida hyviksyi. Tiltd osin on huomattava, etti
kyseisen tavaran keskivertokuluttaja on tottunut pitimiin sanamerkkeji tavaran
yksildivind merkkeind, mutta timi ei vilttimattd koske itse tavaran muodosta
muodostuvia merkkeji, joista on kyse nyt esilli olevassa asiassa. Tavaroiden
muodosta muodostuville kolmiulotteisille tavaramerkeille asetettavat edellytykset
eivit siis saa olla sanamerkeille asetettuja edellytyksid lievempii, silli kuluttaja
on tottunut kiinnittdméin huomiota pikemminkin sanamerkkeihin.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa siidettyd ehdotonta
hylkiysperustetta ei nyt esilli olevassa asiassa voida jittid soveltamatta sen
vuoksi, ettd on mahdollista, ettd keskivertokuluttaja on voinut tottua tunnista-
maan kantajan tavarat yksinomaan niiden muodon perusteella. Haettuja tava-
ramerkkejd voitaisiin tarkastella tilti kannalta ainoastaan kyseisen asetuksen
7 artiklan 3 kohtaa sovellettaessa, mutta kantaja ei ole menettelyn missin vai-
heessa vedonnut tdhdn lainkohtaan. Kaikki kantajan esittimdt edelld
17—22 kohdasta ilmenevit perusteet, joilla se pyrkii osoittamaan haettujen
tavaramerkkien erottamiskyvyn, liittyvit sithen mahdollisuuteen, etti kyseiset
taskulamput ovat tulleet erottamiskykyisiksi kiyton perusteella, eikd niitd niin
ollen voida pitdd merkityksellisind arvioitaessa, ovatko ne my®tisyntyisesti
erottamiskykyisid asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
mukaisesti.
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Edelld esitetyt seikat huomioon ottaen nyt kyseessd olevilla kolmiulotteisilla
tavaramerkeilld, kun niitd tarkastellaan tavanomaisesti valistuneen ja kohtuulli-
sen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan nidkékulmasta, ei voida
yksiloidd nditd tavaroita eikd niiden perusteella voida erottaa nditd tavaroita
sellaisista tavaroista, joilla on muu kaupallinen alkuperi.

Tdhidn pididtelmididn eivit vaikuta ne seikat, jotka kantaja on esittinyt tiettyjen
kansallisten tavaramerkkivirastojen kiaytannostd. Tiltd osin on syytd muistuttaa,
ettd tavaramerkkeji koskeva yhteistjen lainsdidintd muodostaa itsenidisen jir-
jestelmin, joka koostuu sille ominaisesta tavoitteiden ja sddntdjen kokonaisuu-
desta, ja itsessddn riittdvdn jdrjestelmin, jonka soveltaminen on riippumaton
kansallisista jarjestelmistd (asia T-32/00, Messe Miinchen v. OHMI (electronica),
tuomio 5.12.2000, Kok. 2000, s. 1I-3829, 47 kohta). Niin ollen arvioinnin, joka
suoritetaan harkittaessa, onko merkki rekisterditivissid yhteisén tavaramerkiksi,
on perustuttava ainoastaan asian kannalta merkitykselliseen yhteison lain-
sddddntoon. Niin ollen jdsenvaltiossa tai jopa yhteisén ulkopuolisessa maassa
tehty péitos, jolla tdmd sama merkki on hyvidksytty rekisterditidviksi kansalli-
seksi tavaramerkiksi, ei sido virastoa eikd asiaa mahdollisesti kisittelevid yhtei-
sojen lainkdyttoelinta.

Niin ollen on syyti todeta, ettd valituslautakunta on perustellusti katsonut, etti
rekisterointihakemuksissa tarkoitetuilta kolmiulotteisilta tavaramerkeiltd puut-
tuu erottamiskyky. Kanne on niin ollen hylattiva.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hividi asian, velvoitetaan korvaamaan oikeuden-
kadyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hivinnyt asian, se
on viraston vaatimusten mukaisesti velvoitettava korvaamaan viimeksi mainitun
oikeudenkiyntikulut.
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Nailld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljds jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Kanne hylitdin.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Mengozzi Tiili Moura Ramos

Julistettiin Luxemburgissa 7 pdivini helmikuuta 2002.

H. Jung P. Mengozzi

kirjaaja neljinnen jaoston puheenjohtaja
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