TUOMIO 10.11.2004 — ASIA T-396/02

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(neljas jao§t0)

10 péivéni marraskuuta 2004

Asiassa T-396/02,

August Storck KG, kotipaikka Berliini (Saksa), edustajinaan asianajajat H. Wrage-
Molkenthin, T. Reher, A. Heise ja L. Rohr, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana,

vastaan

sisaimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehindsin B. Miiller ja G. Schneider,

vastaajana,

jossa vaaditaan kumottavaksi SMHV:n neljinnen valituslautakunnan 14.10.2002
tekemiid paitosti (asia R 187/2001-4), jolla tdmé epési rekisterdinnin kolmiulottei-
selta vaaleanruskean makeisen muotoiselta merkiltd,

* QOikeudenkéyntikieli: saksa.
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EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljis jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja H. Legal seké tuomarit V., Tiili jaM.
Vilaras,

kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon ensimméisen oikeusasteen tuomioistuimeen 27.12.2002 saapu-
neen kannekirjelmin,

ottaen huomioon ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimeen 14.4.2003 saapuneen
vastauksen,

ottaen huomioon 16.6.2004 pidetyssi istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja jitti 30.3.1998 sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja
mallit) (SMHV) yhteisén tavaramerkkisi koskevan hakemuksen yhteisén tavaramer-
kistd 20 pdivind joulukuuta 1993 annetun ja sittemmin muutetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla,
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»  Rekisterditaviksi haettu merkki on kolmiulotteinen ja esittdd vaaleanruskean véristd
makeista (ks. kuva alla).

s Tavarat, joita varten tavaramerkkien rekisterdintid on haettu, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimista varten koskevan
15 péivand kesikuuta 1957 tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on
tarkistettuna ja muutettuna, luokkaan 30 ja vastaavat kuvausta "Makeiset”.

s Hakemuksen tutkinut virkamies hylkési sen 25.1.2001 tekemilléan paatokselld silld
perusteella, etti hakemuksessa tarkoitetulta tavaramerkiltd puuttui erottamiskyky
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Lisdksi
se katsoi, ettei merkki ollut saavuttanut erottamiskykya kiytén kautta.

5 Kantaja teki asetuksen N:o 40/94 59 artiklan perusteella 14.2.2001 valituksen
SMHV:lle hakemuksen tutkineen virkamichen p#dtoksestd. Valituksessa kantaja
vaati, etti hakemuksen tutkineen virkamiehen péddtostd muutetaan ja ettd
tavaramerkki hyviksytain julkaistavaksi “makeisille eli kermakaramelleille”, Vali-
tuksen perusteet esittineessi kirjelméssain, joka oli paivétty 14.5.2001, kantaja sitd
vastoin vaati hakemuksen tutkineen virkamiehen p#atdstd kumottavaksi kokonai-
suudessaan ja toissijaisena vaihtoehtona totesi, "ettd on rajattava niiden tuotteiden
luetteloa, joille merkin rekisterdintié haetaan, ‘kermakaramelleihin’, mikili merkin
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rekisterdinti evdtddn niin [merkille] ominaisen kuin merkin kiyton kauttakin
saavuttaman makeisten osalta vallitsevan erottamiskyvyn puuttumisen perusteella”.

SMHV:n neljds valituslautakunta hylkisi valituksen 14.10.2002 tekemélliin
padtokselld (jiljempind riidanalainen p#itds), joka annettiin kantajalle tiedoksi
faksitse 18.10.2002 ja kirjatulla kirjeelld 31.10.2002, silld perusteella, etti haetulta
tavaramerkiltd puuttui erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitetulla tavalla ja ettd siti ei mydskiin voitu rekisterdidi saman
asetuksen 7 artiklan 3 kohdan nojalla.

Valituslautakunta katsoi, ettei rekisterditéiviiksi haetun merkin muodon ja vérin
yhdistelmé sellaisenaan mahdollistanut sitd, ettd voitaisiin saada selvyys kyseisten
tuotteiden eli makeisten alkuperisti. Témin ohella se katsoi, etteivit kantajan
esittiméit todisteet osoittaneet haetun merkin saaneen erottamiskykyi kermakara-
mellien osalta tuon merkin kiytén kautta.

Oikeudenkiiynti ja asianosaisten vaatimukset

Kantaja pyysi ensimméisen oikeusasteen tuomioistuimeen 21.5.2003 saapuneella
kirjeelld ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tyjirjestyksen 135 artiklan
2 kohdan mukaisesti lupaa toimittaa vastauskirjelmi. Ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuimen neljénnen jaoston puheenjohtaja ei antanut tillaista lupaa.
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Kantaja vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paatoksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

SMHYV vaatii, ettd ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkéa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

f

Riidan kohde

Asianosaisten lausumat

Kantaja ei viittaa nimenomaisesti nyt kiisiteltivénid olevan riidan kohteeseen, mutta
kyseenalaistaa riidanalaisen pédtoksen huomauttaen, ettd sen rajauksen seurauk-
sena, jonka se viittid tehneensd tavaramerkkihakemukseen siséltyvéan tavaraluette-
loon kirjelméssaan 14.5.2001, ainoat relevantit markkinat ovat tassa tapauksessa
"kermakaramellien” markkinat eivitkd "makeisten yleensi”.
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SMHYV viittad taltd osin, ettd kantajan hakemuksen tarkoitukseen — jona on
kyseisen tavaramerkin rekisterdinti “makeisille” — seki toisaalta kantajan valitus-
lautakunnassa ja valituksen perustelut esittavissi kirjelmassidn esittimien (ks.
5 kohta edelld) keskeisten vaatimusten ristiriitaisuuteen nihden valituslautakunta on
aivan oikein tulkinnut kantajan keskeisten vaatimusten ristiriitaista muotoilua siten,
ettd hakemuksen tutkineen virkamiehen p#itosti vaadittiin kumottavaksi kokonai-
suudessaan, SMHYV jatkaa, ettd koska hakemuksen tutkinut virkamies on hyldnnyt
hakemuksen “makeisten” osalta yleensi eikd "makeisten eli kermakaramellien” tai
"kermakaramellien” osalta, kantaja ei voi rajata kannettaan vain viimeksi mainittuun
kohteeseen, silli hakemuksen tutkineen virkamiehen p#itds on tissi suhteessa
"jakamaton”.

SMHV:n mukaan mydskdén kantajan toissijaisena vaihtoehtona Lirjelmassiin
14.5.2001 esittdmén tuoteluettelon rajauksella ei ole vaikutusta oikeudenkiyntiin.
Kantaja ei nimittdin voi toissijaisena vaihtoehtona rajata tuoteluetteloaan siti
tapausta varten, etté sen piivaatimusta ei hyviksyti (asia T-219/00, Ellos v. SMHV
(ELLOS), tuomio 27.2.2002, Kok, 2002, s. 1I-753).

Téamén johdosta SMHV korostaa, etti riidan kohteena valituslautakunnassa oli
kantajan makeisia (luokka 30) koskevan tavaramerkkihakemuksen hylkddminen ja
ettd riidan kohteena nyt esilli olevassa oikeudenkiynnissi on tavaramerkkihake-
muksen hylkéémisen asianmukaisesti tutkineen valituslautakunnan riidanalainen
pidtos.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 57-61 artiklan siéinnoksisti seuraa, ettdi tavaramerkkihake-
muksen tutkineen virkamiehen piatéksesti voi valittaa valituslautakuntaan ja ettd
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kaikki sen menettelyn asianosaiset, joka on johtanut hakemuksen tutkineen
virkamiehen paatokseen, voivat valittaa niille vastaisesta paitoksestd. Yhteison
tavaramerkisti annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 tiytdntéonpanosta 13
péivini joulukuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL
L 303, s. 1) 48 sainnon 1 kohdan mukaan valituksesta on ilmettévé tietyt tiedot,
kuten "p#itos, johon muutosta haetaan, ja vaaditun muutoksen tai kumoamisen
laajuus”.

Tassd tapauksessa on riidatonta, ettd tavaramerkkihakemuksen tutkinut virkamies
on hylinnyt kantajan hakemuksen kaikkien siind tarkoitettujen tuotteiden eli
luokkaan 30 kuuluvien “makeisten” osalta, Kantaja on rajannut valituslautakunnassa
14.2.2001 vireille panemansa valituksen ulottuvuutta toteamalla riitauttavansa
tavaramerkkihakemuksensa hylkidmisen vain siltd osin kuin tima koski "makeisia
eli kermakaramelleja”. Kantaja vaatikin hakemuksen tutkineen virkamiehen
padtoksen osittaista muuttamista niin, ettd kantajan rekisterdintihakemuksen
julkaisuun annetaan lupa “makeisten eli kermakaramellien” osalta. Kuitenkin
kirjelméssaén 14.5.2001, jossa esitettiin valituksen perustelut, kantaja pyrki
ensisijaisesti saamaan hakemuksen tutkineen virkamiehen p#étoksen kumotuksi
kokonaisuudessaan ja esitti toissijaisena vaihtoehtona, ettd merkin tarkoittamien
tuotteiden luetteloa oli rajattava pelkiistidn “kermakaramelleihin”, mikali merkin
rekisterdinti oli evitty niin merkille alkujaan ominaisen kuin merkin kayton
kauttakin saavuttaman “makeisten” osalta vallitsevan erottamiskyvyn puuttumisen
perusteella. Kantajan mielestd on yksinkertaisesti mahdotonta kieltdd sitd, etteiko
esitetyn tavaramerkin muoto olisi saavuttanut kermakaramellien osalta riittdvad
erottamiskykyé kayton kautta.

Valituslautakunta katsoi riidanalaisen pédtoksen 6 kohdassa, ettd valituksella
pyrittiin ensisijaisesti siihen, ettd hakemuksen tutkineen virkamiehen péaatostd
muutettaisiin ja kantajan tavaramerkkihakemus julkaistaisiin "makeisten” osalta
ilman rajoituksia silli perusteella, ettd haettu merkki oli erottamiskykyinen
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla;
toissijaisesti valituksessa viitettiin, ettd merkki on rekisterditdvissa erityisesti
"kermakaramelleille” sen kéyton kautta saavuttaman erottamiskyvyn perusteella.
Valitusperusteet tutkittuaan valituslautakunta hylkisi valituksen kaikilta osin
perusteettomana.
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Vaatimuksiensa ja joidenkin ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimessa esitti-
ménsi kannekirjelmén kohtien perusteella kantaja haluaa riidanalaisen padtoksen
kumotuksi kokonaisuudessaan. Erdissd muissa kannekirjelmin kohdissa (ks. mm. 20,
21 ja 30 kohta) kantaja toteaa, etti kun otetaan huomioon rajaus, joka koskee
kantajan kirjelméssdéin 14.5.2001 tarkoittamia tuotteita, ainoa tuote, jota sen
hakemus tuosta ajankohdasta lihtien koskee, on kermakaramelli. Tamin vuoksi
valituslautakunta on kantajan mukaan tehnyt virheen, kun se ei ole erottanut
kermakaramellimarkkinoita yleisistdi makeismarkkinoista merkin erottamiskyky4
arvioidessaan.

Téltd osin on huomattava, ettd asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 1 kohdan mukaan
hakija voi koska tahansa peruuttaa hakemuksensa yhteisén tavaramerkiksi taikka
rajata hakemuksessa olevaa tavaroiden tai palveluiden luetteloa. Timan mukaisesti
mahdollisuus rajoittaa hakemuksen sisiltimien tavaroiden tai palvelujen luetteloa
kuuluu yksinomaan yhteistn tavaramerkin hakijalle, joka voi milloin tahansa tehds
tillaisen pyynnén SMHV:lle. T#llgin yhteison tavaramerkkihakemuksen kokonainen
tai osittainen peruuttaminen taikka hakemuksen sisiltimien tavaroiden tai
palvelujen luettelon rajaaminen on tehtdvi nimenomaisesti ja ilman ehtoja (ks.
em, asia Ellos, tuomion 60 ja 61 kohta).

Téssd tapauksessa kantaja on esittinyt tavaramerkkihakemuksen tarkoittamien
tuotteiden luettelon rajaamista "kermakaramelleihin” vain toissijaisena vaihtoehtona
eli siind tapauksessa, ettd valituslautakunta hylkdd hakemuksen kaikkien siini
tarkoitettujen tuotteiden (so. “makeisten”) osalta. Kantaja ei siis ole rajannut
tuoteluetteloa nimenomaisesti ja ilman ehtoja, minki vuoksi kyseistd rajausta ei
voida ottaa huomioon (ks. vastaavasti em. asia Ellos, tuomion 62 kohta).

Liséiksi oikeuskdytinnossi on katsottu, etti yhteison tavaramerkkii koskevassa
hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden tai palvelujen luettelon rajoitus on tehtiva
tiettyjen erityisten menettelysiintéjen mukaisesti, eli hakemuksen muuttamista on
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haettava asetuksen N:o 40/94 44 artiklan ja asetuksen N:o 2868/95 13 sddnnon
mukaisesti (asia T-194/01, Unilever v. SMHV (Munanmuotoinen tabletti), tuomio
5.3.2003, Kok, 2003, s. 11-383, 13 kohta ja asia T-286/02, Oriental Kitchen v. SMHV
— Mou Dybfrost (KIAP MOU), 30 kohta, ei vield julkaistu oikeustapaus-
kokoelmassa).

Niitd menettelysdantoji ei ole noudatettu téssi asiassa, koska kantaja on ainoastaan
tehnyt kirjelméssééin 14.5.2001 tuotteiden rajaamisen osalta listhuomautuksen
esittimitti vastaavaa tavaramerkkihakemuksen muuttamista ndiden séifinndsten
mulkaisesti.

Niin ollen nyt esilli olevan kanteen on katsottava tarkoittavan riidanalaisen
padtoksen kumoamista asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
virheellisen soveltamisen johdosta kaikkien haetun tavaramerkin tarkoittamien
tuotteiden (eli ”makeisten”) osalta ja saman asetuksen 7 artiklan 3 kohdan
virheellisen soveltamisen johdosta niiden tuotteiden ja erityisesti kermakaramellien
osalta.

Vasta ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimessa esitettyjen todisteiden
tutkittavaksi ottaminen

Kannekirjelmiin liitteeni olleita asiakirjoja, joita valituslautakunta ei ollut tutkinut,
eli vuonna 1997 Saksassa makeisen nimeltd “Werther’s Echte” muodon osalta tehdyn
tutkimuksen tuloksia, jotka esitettiin ensimmdistd kertaa vasta ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuimessa, ei voida ottaa huomioon, koska kanne ensimmdisen
oikeusasteen tuomioistuimessa koskee SMHV:n valituslautakunnan péétdksen
lainmukaisuutta asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa tarkoitetussa mielessd. Sen
vuoksi ja kun ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtévina ei ole tutkia
uudestaan tosiseikkoja ensimmiisti kertaa vasta sielld esitettyjen asiakirjojen
valossa, on mainitut asiakirjat jitettivd huomiotta ilman, ettd on tarpeen tutkia
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niiden todistusvoimaa (asia T-10/03, Koubi v. SMHV — Flabesa (CONFORELEX),
tuomio 18.2.2004, Kok. 2004, s. 1I-719, 52 kohta ja asia T-399/02, Eurocermex v.
SMHV (Olutpullon muoto), tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. 11-1391, 52 kohta
oikeuskdytintsviittauksineen).

Péddasia

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

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

Asianosaisten lausumat

Kantaja viittdd, ettd toisin kuin valituslautakunta on katsonut, rekistersitavilksi
haetulla merkilld on riittévd vihimmaiserottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Téltd osin se painottaa ensiksikin, etti valituslautakunnan virheellinen arvio piilee
siind, ettd huomioon otettavat markkinat on méritetty huonosti. Koska kantaja
tarkoitti rajata merkin rekisterdintihakemuksessa tarkoitettujen tuotteiden luetteloa,
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ainoat tassi tapauksessa relevantit markkinat ovat "kermakaramellien” erillismark-
kinat eivitkd “makeisten yleensd” markkinat. Kermakaramellien markkinasegmen-
tilli nimittiin on ominaispiirteitd, jotka erottavat sen muista makeisista. Kuluttaja
valitsee makeislajin (esimerkiksi hyytelomakeiset, hedelmidmakeiset tai suklaa) tai
toisen (esimerkiksi maultaan "voimakkaat” makeiset kuten hyvin mentolipitoiset
makeiset) tarpeensa ja makunsa mukaisesti. Téstd seuraa, ettei kermakaramellia
voida rinnastaa mihin tahansa makeiseen. Niilld erilaisilla ominaisuuksilla, jotka
kuluttaja ottaa huomioon ostopéitostd tehdessdén, on heijastusvaikutuksia eri
malkeisten muotoon, joten valituslautakunta tai ensimmdisen oikeusasteen tuo-
mioistuin eivit voi tehdd paitelmii kermakaramellien muodon yleisyydestd ennen
kuin ne ovat erotelleet timantyyppisid makeisia ostavat kuluttajat.

Kantaja viittaa myos, ettd rekisterditdviksi haetun merkin erityinen ja ainutlaatui-
nen muodon ja virin yhdistelmi on tiysin omiaan mahdollistamaan kantajan
makeisten erottamisen muiden valmistajien makeisista. Kantaja korostaa merkin
olevan enemmin kuin suojattavissa olemattomien osatekijoiden yhdistelma.
Rekisterditiviksi haetun merkin perusmuoto ei ole ympyré, vaan ellipsi, jossa on
tasainen alapuoli, kuperat reunat ja ylapuoli, jossa on pydred upotus keskella.
Kyseessd on timén vuoksi kantajan mukaan makeismarkkinoilla epétyypillinen ja
hyvin pitkille kehitetty muoto verrattuna muihin makeisten muotoihin (pyoredt,
suorakulmaiset, nelikulmaiset, tangonmuotoiset tai ilman erityistd muotoa olevat
makeiset). Kyseiselld muodolla ei myskééin ole toiminnallista funktiota, eikd se ole
pakottavien teknisten syiden méérdama eikd tavanomainen.

SMHV kiistid kantajan viitteen ja painottaa, ettei haetulla merkilld ole asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua erottamiskykyd siindkdén
tapauksessa, ettd olisi todella mahdollista rajata riidan kohteeksi kermakaramellit.
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Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 4 artiklan mukaan yhteisén tavaramerkkin voi olla tavaroiden
tai niiden pillyksen muoto, jos sellaisella merkilli voidaan erottaa yrityksen tavarat
tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista. Saman asetuksen 7 artiklan
1 kohdan b alakohdan mukaan merkkejd, “joilta puuttuu erottamiskyky”, ei
rekisterdidd. Asetuksen 7 artiklan 2 kohdan mukaan "1 kohtaa sovelletaan, vaikka
rekisterdinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisé4”.

On ensiksikin huomattava, ettd oikeuskdytinnén mukaan asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tavaramerkit ovat erityisesti
niit tavaramerkkeji, joita kohderyhmin mielesti kiytetisin tavanomaisesti elinkei-
notoiminnassa kuvailemaan kyseisid tavaroita tai palveluja tai joiden osalta on
ainakin olemassa konkreettisia seikkoja, joiden perusteella voidaan padtelld, ettd niitd
voidaan kiyttdad tilli tavoin. Tissd sadnnoksessd tarkoitetut merkit ovat lisdksi
sellaisia merkkejd, jotka eivit kykene tiyttiméin tavaramerkille asetettua keskeisti
tehtévéd eli ne eivit kykene yksildimédn tavaran tai palvelun alkuperdd niin, etti
kuluttaja voi myShempié hankintoja tehdessain hankkia lisid kyseiselld tavaramer-
killd varustettuja tavaroita tai palveluita, jos hin on pitinyt niita hyving, tai valita
jonkin toisen tavaran tai palvelun, jos hén ei ole tyytyviiinen niihin (munanmuotoista
tablettia koskenut em. asia, tuomion 39 kohta; yhdistetyt asiat T-324/01 ja T-110/02,
Axions ja Belce v. SMHV (Ruskean sikarin muoto ja kullanvirisen harkon muoto),
tuomio 20.4.2003, Kok. 2003, s. 11-1897, 29 kohta; asia T-305/02, Nestlé Waters
France v. SMHV (Pullon muoto), tuomio 3.12.2003, 28 kohta, ei vield julkaistu
oikeustapauskokoelmassa ja olutpullon muotoa koskenut em. asia, tuomion
18 kohta).

Néin ollen tavaramerkin erottamiskykyi voidaan arvioida ainoastaan ensinniikin
suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten rekisterdintia on haettu, ja
toiseksi ottaen huomioon se, milld tavalla tavaramerkki ymmérretiéin kohderyh-
missé (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat C-53/01-C-55/01, Linde ym., tuomio 8.4.2003,
Kok. 2003, s. 1-3161, 41 kohta; asia C-218/01, Henlkel, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004,
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s. I-1725, 50 kohta; asia C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004,
Kok. 2004, s. 1-1619, 34 kohta; yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v.
SMHYV, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. 1-5089, 35 kohta; yhdistetyt asiat C-468/01
P—C-472/01 P, Procter & Gamble v. SMHYV, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. I-5173,
33 kohta ja munanmuotoista tablettia koskenut em. asia, tuomion 40 kohta; ruskean
sikarin muotoa ja kullanvirisen harkon muotoa koskenut em. asia, tuomion 30 kohta
sekd pullon muotoa koskenut em. asia, tuomion 29 kohta).

Edelld mainitun ensimméisen arvion osalta on muistettava, ettd haettu merkki
muodostuu tuotteen itsensi ulkomuodosta eli soikeanmuotoisesta vaaleanruskeasta
makeisesta, jossa on kuperat reunat, keskelld pydred upotus ja tasainen alapuoli.

Kohderyhmin osalta valituslautakunta on tdysin perustellusti katsonut, ettd
tuotteita, joita varten rekisterdintii téssi tapauksessa on haettu — eli makeisia —
“tarjotaan potentiaalisesti rajoittamattomalle asiakaskunnalle ja kaikille ikdryhmille”
ja ettd ne ovat “massatuotantoelintarvikkeita, jolloin niiden kohderyhménd ovat
kaikki kuluttajat” (riidanalaisen péétoksen 11 artikla). Rekisterditiviksi haetun
merkin erottamiskykyd onkin arvioitava ottamalla huomioon tavanomaisen
valistuneen seki kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan
oletetut odotukset (ks. vastaavasti em. yhdistetyt asiat Linde ym., tuomion 41 kohta;
Koninklijke KPN Nederland, tuomion 34 kohta; Henkel v. SMHYV, tuomion 35 kohta;
C-468/01 P—C-472/01 P, Procter & Gamble v. SMHYV, tuomion 33 kohta; C-473/01
P ja C-474/01 P, Procter & Gamble v. SMHYV, tuomion 33 kohta; munanmuotoista
tablettia koskenut em. asia, tuomion 42 kohta; ruskean sikarin muotoa ja
kullanvirisen harkon muotoa koskenut em. asia, tuomion 31 kohta sekd pullon
muotoa koskenut em. asia, tuomion 33 kohta).

Toiseksi on todettava, ettii oikeuskiiytinnén mukaan tuotteen itsensd ulkoasua
esittivien kolmiulotteisten merkkien erottamiskyvyn arviointiperusteet eivét eroa
muiden tavaramerkkirghmien osalta sovellettavista kriteereistd (ks. vastaavasti
yhdistetyt asiat C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002, Kok. 2002, s. 1-5475, 48 kohta

1I - 3836



36

37

38

STORCK v. SMHV (MAKEISEN MUQOTO)

ja em. asia Linde ym., tuomion 42 ja 46 kohta; munanmuotoista tablettia koskenut
em. asia, tuomion 44 kohta; ruskean sikarin muotoa ja kullanvirisen harkon muotoa
koskenut em. asia, tuomion 32 kohta; pullon muotoa koskenut em. asia, tuomion
35 kohta ja olutpullon muotoa koskenut em. asia, tuomion 22 kohta).

Néitd arviointiperusteita sovellettaessa on kuitenkin otettava huomioon se, etti itse
tuotteen ulkoasua esittévid kolmiulotteisia tavaramerkkejd ei vilttimittd ymmérretd
kohderyhméissi samalla tavoin kuin sanamerkkejd, kuviomerkkeji tai sellaisia
kolmiulotteisia tavaramerkkejd, jotka eivit esitii titd ulkoasua. Yleison keskuudessa
on totuttu pitdmadn téllaisia viimeksi mainittuja tavaramerkkejii vilittomasti
merkkeind, jotka yksiloivit tuotteen, mutta sama ei vilttdmattd koske merkkis, joka
esittdd itse tavaran ulkoasua (ks. vastaavasti em. yhdistetyt asiat Linde ym., tuomion
48 kohta; asia C-104/01, Libertel, 6.5.2003, Kok, 2003, s. I-3793, 65 kohta; em. asia
Henkel, tuomion 52 kohta; em. asia Henkel v. SMHYV, tuomion 38 kohta; em. asia
C-468/01 P~C-472/01 P, Procter & Gamble v. SMHYV, tuomion 36 kohta; em. asia
C-473/01 P ja C-474/01 P, Procter & Gamble v. SMHYV, tuomion 36 kohta;
munanmuotoista tablettia koskenut em. asia, tuomion 45 kohta ja olutpullon
muotoa koskenut em. asia, tuomion 23 kohta).

Niin ikéén vakiintuneen oikeuskdytéinnén mukaan siihen, milli tavoin tavaramerkki
ymmérretdin kohderyhméss, vaikuttaa ensinnikin keskivertokuluttajan tarkkaavai-
suusaste, joka voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan
(munanmuotoista tablettia koskenut em. asia, tuomion 42 kohta ja pullon muotoa
koskenut em. asia, tuomion 34 kohta).

Niinpé arvioitaessa, ymmiirretiéinks kohderyhmissi kyseisen tuotteen muodon ja
virin yhdistelmén ilmaisevan tavaran alkuperii, on tarkasteltava tisti yhdistelmastd
saatavaa kokonaisvaikutelmaa, miki ei esti sit#, etti tavaramerkin ulkoasun eri
piirteitd — eli rekisterditiviksi haettua muotoa ja virid — tarkastellaan perikkin
(asia T-337/99, Henkel v. SMHV (Punavalkoinen pyored tabletti), tuomio 19.9.2001,
Kok. 2001, s. 1I-2597, 49 kohta ja munanmuotoista tablettia koskenut em. asia,
tuomion 54 kohta).
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Tdssd tapauksessa valituslautakunta on aivan oikein katsonut, ettd nyt esilld olevien
tuotteiden Laltaisten laajalti Liytettyjen kulutustavaroiden osalta “kuluttaja ei
kiinnitd paljonkaan huomiota makeisten muotoon ja viriin” ja ettd ndin ollen "on
epitodennikoists, ettd keskivertokuluttajan valinnan méérdd makeisen muoto”
(riidanalaisen paitoksen 12 kohta).

Tamén ohella valituslautakunta on oikeudellisesti riittévélla tavalla osoittanut, ettei
kyseisen tavaramerkin muodon milldén piirteelld yksinddn tai yhdistettynd toisten
kanssa ole erottamiskykyd. Se on tilti osin katsonut ensinnikin, ettd “kyseinen
muoto, joka on melkein pyored, tuo mieleen ympyrin eli geometrisen perus-
muodon” ja etti keskivertokuluttaja “on tottunut muodoltaan pydreisiin (ympy-
rianmuotoisiin, soikeisiin, elliptisiin tai lieridmiisiin) makeisiin, karamellit mukaan
lukien”. Karamellin korkeampien pyoristettyjen reunojen osalta se totesi, ettd
"karamelleilli on pyoristetyt reunat niiden muusta muodosta riippumatta”, miké
johtuu funktionaalisista syistd. Karamellin keskelld olevan pyérein upotuksen ja
tasaisen alapuolen osalta valituslautakunta huomautti vield, ettd “nidmi elementit
eiviit asiallisesti muuta muodosta syntyvdd kokonaisvaikutelmaa” ja ettd timan
vuoksi “on epitodennikoistd, ettd kuluttaja kiinnittdd huomiota ndihin kahteen
piirteeseen niin, ettd hén kisittdd niiden [ilmaisevan] hinelle tiettyd kaupallista
alkuperad” (riidanalaisen péétoksen 13 kohta).

Kyseisen tuotteen virin eli ruskean tai sen eri sivyjen suhteen valituslautakunta on
niin ikdin huomauttanut kyseessi olevan “tavanomaisen makeisten vérin”
(riidanalaisen péitoksen 13 kohta). On niet todettava, ettd kyseessd oleva
kohderyhmi on tottunut téhén vériin makeisissa.

Téstd seuraa, ettd rekisterditdviksi haettu kolmiulotteinen muoto on geometrinen
perusmuoto ja yksi muodoista, jotka kuluttajalle tulevat luontaisesti mieleen
makeisten kaltaisten pivittdistavaroiden tapauksessa.
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Néin ollen on hyldttavi kantajan viite huomattavista eroista rekisterditiviksi haetun
tavaramerkin ja muiden makeisten tavaramerkkien muodon ja vérin valilla.

Edelld todetun perusteella on katsottava, ettd haettu kolmiulotteinen tavaramerkki
koostuu yhdistelmistd ulkoasuelementteji, jotka tulevat luontaisesti mieleen
kyseessdi olevista tuotteista ja jotka ovat niille tyypillisii, Kyseinen muoto ei
nimittdin asiallisesti eroa tietyistd niiden tuotteiden perusmuodoista, joita kiiytetdsin
yleisesti kaupassa, vaan on aivan ilmeisesti ennemminkin niiden eris muunnelma.
Koska viitetyt erot eivit ole helposti havaittavissa, kyseinen muoto ei eroa riittivisti
muista makeisissa yleisesti kiytetyisti muodoista, jolloin kohderyhmi ei voi
vélittdmdsti ja varmuudella erottaa kantajan makeisia muuta kaupallista alkuperia
olevista makeisista.

Rekisteroitédvaksi haettu tavaramerkki — sellaisena kuin tavanomaisen valistunut ja
kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja sen havaitsee — ei
tdmén johdosta yksil6i kyseisiéi tuotteita ja erota niitd muuta kaupallista alkuperii
olevista tuotteista. Niin ollen se ei ole erottamiskykyinen niiden tuotteiden osalta.

Tédmén johdosta on hylittdvd perusteettomana asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan b alakohdan virheellisti soveltamista koskeva ensimmiinen kanneperuste.

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

Asianosaisten lausumat

Kantajan mielestd sen hakema tavaramerkki on joka tapauksessa hyvaksyttivi
rekisterditdviksi sen vuoksi, ettd se on tullut erottamiskykyiseksi kiyton kautta
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kermakaramellimarkkinoilla, Tavaramerkin kéytto ilmenee sen tuottamasta suuresta
liikevaihdosta, merkin tunnetuksi tekemiseen liittyvistd mainontakuluista ja merkin
tunnettuudesta tehtyjen eri tutkimusten tuloksista, jotka kantaja on toimittanut
SMHV:lle.

Kantaja véittas, ettd makeismarkkinoilla makeisten nimen lisiksi myds niiden
muodon kiyttiminen osoittamaan alkuperéi on yleinen kiytént6. Kantajan mukaan
juuri tistd syystd pakkauksissa eli pusseissa, joissa on merkintd "Werther’s Original”
("Werther’s Echte”), tavaramerkki on aina tarkoituksella esitetty yhdessd sen
erityispiirteiden kanssa, joita ovat makeisen keskelld oleva tunnuksellinen upotus
ja timdn pyoristetyt reunat. Tatd kéyttod ei voida pitdd pelkdstdén sellaisena, ettd
siind kuvaillaan pakkauksen sisdltod antamatta mitéén alkuperitietoa. Koska
kolmiulotteisilla tavaramerkeilld on kaksi tehtivid eli merkin ja tuotteen esittdmi-
nen, on mahdotonta tehdi tiukasti ero niiden tehtévien vilille, silld tavaramerkki
vastaa aina tuotetta. Valituslautakunta on tésséd tapauksessa kantajan mielestd
jittanyt huomiotta ndmi tavaramerkin kaksi tehtivad.

Se, ettii pakkauksessa on nikyvissi ja luettavissa muita merkkeja ja tuotekuvauksia,
ei kantajan mukaan vaikuta tuotteen muodon esittdmiseen tavaramerkkind. On néet
tdysin mahdollista kéyttid useita merkkejd samanaikaisesti tuotteessa vierekkdin
erityisesti sellaisten tuotteiden osalta, jotka on yksiléity ainoastaan kolmiulotteisen
merkin avulla. Yleis6 tunnistaa kolmiulotteisen merkin riippumatta tuotetta
koskevista tiedoista. Tidmin johdosta valituslautakunnan pédttely tavaramerkin
esittdmisestd ei ole vakuuttavaa.

SMHYV viittaa tavaramerkin kiyton kautta saavatetun erottamiskyvyn kriteereihin,
jotka on tuotu esiin oikeuskdytinndssd, ja katsoo, ettei kantajan hakemaa
tavaramerkkid voida hyviksy4 rekisterditiviksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
3 kohdan nojalla.
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SMHV:n mielestd hakemuksen tutkinut virkamies ja valituslautakunta ovat téysin
perustellusti péétyneet siihen, ettei kantajan esittimi niytt$ riitd osoittamaan, ettd
haettu merkki on saanut kermakaramellien osalta erottamiskyvyn kayton kautta.

Ensinniikéén pelkkd kantajan esittimi liikevaihto vuosilta 19941998 ei tee
mahdolliseksi arvioida markkinaosuutta ja on siten riittimiton tieto, Tassi esilld
olevien kaltaisten massatuotantotavaroiden tapauksessa ratkaiseva kriteeri on
markkinaosuus eikd pelkistiin liikevaihto, joka ei riitd osoittamaan merkin
tunnettuutta,

Myéskadn kantajalla vuonna 1998 olleet 27 729 000 Saksan markan (DEM)
suurniset markkinointikulut eri Euroopan unionin jésenvaltioissa makeisen nimelti
"Werther’s Original” osalta eivit ole riittivi niytts, Ei nimittiin ole mitenkéin
mahdollista kantajan viitteensa tueksi esittdman taulukon — jossa esitetéin kyseisen
makeisen myynninedistdmiskulut vaosina 1994-1998 — perusteella marittis, milti
osin kantajan mainitsemat kulut on kiytetty tunnuksen ”Werther’s Original” osalta,
makeisen muodon osalta tai jonkin muun tunnuksen osalta.

SMHYV toteaa vield, ettd seitsemiissé Euroopan unionin jisenvaltiossa ja Norjassa
tehdyissa tutkimuksissa viitattiin tunnuksiin "WERTHER’S”, "Werther's Original” ja
"W.0", eikd niissi viitattu lainkaan kyseiseen muotoon. Timén vuoksi néyttod siitd,
ettd kantaja on onnistunut tekeméién yleisén keskuudessa tunnetuksi kyseess#
olevan makeisen muodon, ei ole esitetty. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan
soveltamisen kannalta ei mydskién ole riittivid, ettd niytetdiiin toteen tuotteella
olevan tietyn muodon kiyttd, vaan lisiiksi on osoitettava, etti kyseistd muotoa on
kiytetty tavaramerkinomaisesti (em. asia Philips, tuomion 65 kohta).
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Ensimmiisen 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 hylkdysperusteet eivit estd
rekisterdintid, jos tavaramerkki on kiytdssd tullut erottamiskykyiseksi niiden
tavaroiden fai palvelujen osalta, joille rekisterdintid haetaan. Asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 3 kohdan tilanteessa nimittdin se, ettd kohderyhmé ymmiértida
merkin, josta kyseessi oleva tavaramerkki muodostuu, tavaran tai palvelun
kaupallisen alkuperéin osoittajaksi, perustuu tavaramerkin hakijan taloudelliseen
ponnistukseen. Tamin seikan vuoksi on perusteltua jéttad huomiotta saman artiklan
1 kohdan b—d alakohdan taustalla olevat yleista etua koskevat seikat, joiden mukaan
niissi alakohdissa tarkoitettujen tavaramerkkien on oltava jokaisen vapaasti
Kiiytettiivissd, jotta estettdisiin sédntojenvastaisen kilpailuedun syntyminen yhdelle
ainoalle taloudelliselle toimijalle (olutpullon muotoa koskenut em. asia, tuomion
41 kohta). '

Oikeuskiytinnén mukaan erottamiskyvyn saaminen tavaramerkin kiyton perus-
teella edellyttid, ettd ainakin merkittiva osa kohderyhmistd tunnistaa tavaramerkin
ansiosta kyseiset tavarat tai palvelut tietyn yrityksen tuotteiksi. Olosuhteita, joiden
vallitessa erottamiskyvyn saavuttamista kaytossd koskevan edellytyksen voidaan
katsoa tiyttyvan, ei kuitenkaan ole mahdollista todeta yksinomaan yleisiin ja
abstrakteihin tietoihin kuten tiettyihin prosenttiosuuksiin perustuen (ks. vastaavasti
yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999,
Kok. 1999, s. 1-2779, 52 kohta; em. asia Philips, tuomion 61 ja 62 Lkohta seki
olutpullon muotoa koskenut em. asia, tuomion 42 kohta).

Toisekseen tavaramerkin rekisterdinti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan
nojalla edellyttis sen osoittamista, ettd kyseinen merkki on kiyton perusteella
saavuttanut erottamiskyvyn siind osassa Euroopan unionia, jonka osalta tuo
ominaisuus puuttui asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b—d alakohdan mukaisesti (asia
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T-91/99, Ford Motor v. SMHV (OPTIONS), tuomio 30.3.2000, Kok. 2000,
s. 1I-1925, 27 kohta ja olutpullon muotoa koskenut em. asia, tuomion 43 ja
47 kohta).

Kolmanneksi on téissi tapauksessa kiytossi saavutettua erottamiskykyé arvioitaessa
otettava huomioon sellaiset tekijit kuten merkin markkinaosuus, merkin kiyton
intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, se, missd maérin yritys on kayttinyt
varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, ja se, missi laajuudessa asianomaisessa
kohderyhmissd tunnistetaan timén merkin perusteella kyseinen tavara tietyn
yrityksen tavaraksi, sekd kauppakamarien ja muiden liike-elimin yhteenliittymien
antamat lausunnot. Jos niiden seikkojen perusteella katsotaan, etti asianomainen
kohderyhmi tai ainakin merkittivd osa siitd tunnistaa timin tavaramerkin
perusteella kyseisen tavaran tietyn yrityksen tavaraksi, on katsottava asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 3 kohdassa asetetun rekisterdintiedellytyksen téyttyvéin (em.
yhdistetyt asiat Windsurfing Chiemsee, tuomion 51 ja 52 kohta; em. asia Philips,
tuomion 60 ja 61 kohta sekd olutpullon muotoa koskenut em. asia, tuomion
44 kohta).

Neljinneksi oikeuskdytinnén mukaan tavaramerkin erottamiskykyd eli myds
tavaramerkin kiytto6n perustuvaa erottamiskykyi on arvioitava suhteessa niihin
tavaroihin ja palveluihin, joita varten tavaramerkin rekisterdintia on haettu, sek
ottamalla huomioon, miten kyseisentyyppisten tavaroiden tai palvelujen tavanomai-
sesti valistunut sekéd kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja
oletettavasti mieltdi# tavaramerkin (ks. em. asia Philips, tuomion 59 ja 63 kohta).

Néiden seikkojen valossa on tutkittava, onko valituslautakunta esilli olevassa
tapauksessa tehnyt oikeudellisen virheen jittiessiin huomiotta kantajan viitteen
siitd, ettd timén hakema merkki olisi tullut rekisterdidi asetuksen N:o 40/94 7 artik-
lan 3 kohdan nojalla,
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Ensinnéikdin kantajan viitteet, jotka koskevat karamellin nimeltd "Werther’s
Original” ("Werther’s Echte”) myyntid ja myynninedistdmiskuluja, eivit ole omiaan
osoittamaan rekisterditiviksi haetun merkin saavuttaneen kiyton kautta erotta-

miskyvyn.

Vaikka valituslautakunta onkin myéntinyt likevaihdon ja mainontakuluja koskevien
tietojen todistavan, ettd kyseinen makeistyyppi oli laajalti tunnettu markkinoilla, se
on kuitenkin katsonut, etteivit nima tiedot olleet silti olennainen todiste siitd, ettd
rekistersitivaksi haettua merkkia kiytettiin kolmiulotteisena tunnuksena kantajan
makeisista (riidanalaisen péétoksen 16 kohta).

Riidanalaisen péatoksen 17-21 kohdassa valituslautakunta perusteli titd arviota
seuraavasti:

”17.Kantaja on esittinyt niytteitd muovipusseista, joita se kiyttdd makeistensa
silytykseen, ja véittényt, ettd niissd nékyvd muoto on "keskeinen viite ja
tunnusmerkki’ kuluttajalle. Kantajan mielestd timé kiyttd on todiste siitd, ettd
kyseinen muoto on mainonnan kohteena tuotteen tavaramerkkind ja ettd
kuluttaja kisittdd sen néin. Valituslautakunta on eri mieltd. Kantajan selityksen
ja sen tavan, jolla makeiset kaiken kaikkiaan ovat pussissa, vililli on néet
ristiriita.

18. Vaikka pitddkin toki paikkansa, ettd kantajan esittimien kaltaisia ruskeita
makeisia on kuvattu pakkauksen pinnalla, on kuitenkin tutkittava, miki
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tarkoitus niiden kuvaamisella on. Teoreettinen tutkiminen ei voi tulla
kyseeseen. On piinvastoin tarkasteltava, milli tavalla keskivertokuluttaja
todennikoisesti késittdd makeisten pakkauksessa olevan kuvan,

Kantajan makeispussin havaitessaan keskivertokuluttaja huomaa ensin nimen
"Werther’s Original’, joka suurin kirjaimin esitettyni vie tilaa lihes puolet
pussista ja jota ympérdivit lisdelementit, kuten pieni ovaalinmuotoinen tunnus
nimelld ‘Storck’ ja pientd kyldd esittivd stilisoitu kuva, jonka alla lukee
"Traditional Werther’s Quality’ [Wertherin perinteisti laatua). Pussin pienem-
missé puoliskossa on virivalokuva noin viidestitoista makeisesta sikin sokin ja
kuvateksti, jossa lukee "The classic candy made with real butter and fresh cream
[perinteinen aidosta voista ja tuoreesta kermasta tehty karamelli]’.

Kantajan selityksen mukaan tdmé kuvitus vastaa kolmiulotteista merkkis, jota se
on hakenut rekistersitiviksi. Valituslautakunta on kuitenkin eri mielts.
Makeisten esitystapa pussissa ei vastaa perinteisti tapaa esitti tuotteen
tavaramerkkid. Lautakunnan mielestd esitystavan tarkoituksena niyttid olevan
(pikemminkin) pussin sisillon kuvaaminen. Toisin kuin kantaja niet viittis,
pussissa ei ole yhtd muotoa, vaan todenmukainen kuva kasasta makeisia ilman
kddreitd. On huomattava, ettei esitystavan tarkoituksena ole korostaa niitd
piirteitd, joiden kantaja katsoo antavan merkille erottamiskyvyn (upotus
keskelld, tasainen alapuoli ja pyoreiit reunat). Téastd syystd valituslautakunta
katsoo, ettd pédllyksessi kiytetyn makeisten esitystavan ja sen viitteen, jonka
mukaan timé esitystapa on kolmiulotteinen merkki, jollaiseksi keskivertoku-
luttaja sen kasittidd, vililld on ristiriita. Valituslautakunnan arvion mukaan
kuluttaja todennikaisesti mieltds makeisten kuvan pelkistdin kuvaksi pussin
sisdllostd. Pakkausten kuvittaminen houkuttelevasti tuotteen jonkin puolen tai
tarjoiluvaihtoehtojen néyttdmiseksi on elintarviketeollisuudessa — makeisteol-
lisuus mukaan luettuna — laajalti kiiytetty menetelm, jonka sanelee enemmiin
tuotteiden markkinointi kuin tarve yksiloid tuotteet tavaramerkeilld. Valitus-
lautakunta katsoo tiamén vuoksi, ettei kuva tiyti tavaramerkin tehtivid, vaan
sen tarkoituksena on ainoastaan kuvata tuotetta. Kuvaan liittyv lause — "The
classic candy made with real butter and fresh cream’ — vield vahvistaa, etti
kohtuullisen tarkkaavaisen makeisten ostajan havainto on todennikéisesti
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tillainen. Lause ja kuva nimittiin tiydentivit toisiaan: lause kuvaa makeisten
luonnetta ja kuva néyttid ne. Valituslautakunta myontdd todeksi kantajan
nakemyksen siit, ettd tuotteella voi olla useita tavaramerkkeji samanaikaisesti.
Tamé ei ole esteend sille, ettd sithen nikokulmaan, ettd pusseja kiytetdén
kantajan makeisten sailytykseen, perustuvan valituslautakunnan nikemyksen
mulkaan makeisten kuvaaminen pusseissa ei ole tavaramerkin kuvaamista.

21. Edelld todetun perusteella on paddyttivi siihen, ettd todisteeksi esitetyt luvut
liikevaihdosta ja mainontakuluista kylld osoittavat, ettd Werther’s-makeisia
myydadn markkinoilla, mutta eivit osoita, ettd niiden muotoa kaytetddn
tavaramerkkind — — .”

s« Ei ole syytd kyseenalaistaa edelld esitettyd. Kantajan esittima mainontamateriaali ei
sisilld ainuttakaan todistetta tavaramerkin kiytostd sellaisena kuin sitd on haettu
rekisteroitiviksi. Kaikissa esitetyissa kuvissa nimittdin rekisterditdviksi haetun
muodon ja virin ohessa on sana- ja kuvamerkkejd. Niinpd tdma materiaali ei voi
toimia todisteena siitd, ettid kohdeyleiso kasittid haetun merkin — mainonnassa ja
tuotteita myytéessi esitetyn kaltaisena ja riippumatta sen ohessa tuolloin olevista
sana- ja kuvamerkeisti — osoittavan kyseessi olevien tavaroiden tai palvelujen
kaupallista alkuperai (ks. vastaavasti olutpullon muotoa koskenut em. asia, tuomion
51 kohta).

s Lisiksi on muistettava, etti kantaja itsekin ilmoittaa kannekirjelméssadn, ettd
kyseistd makeista ei myydéd pakkaamattomana vaan sailytyspussissa, jossa makeiset
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ovat myds yksittdin kidreessd. Téstd seuraa, etti ostop#itosti tehtiessi keski-
vertokuluttaja ei voi suoraan havaita kyseisen makeisen muotoa, jotta hiin voisi sen
avulla saada selville tuotteen kaupallisen alkuperin.

Sama pédtelmd on toiseksi tehtdivd kantajan valituslautakunnan arvioitavaksi
esittimien niiden tutkimusten osalta, joilla se pyrki osoittamaan haetun merkin
kdytdn kautta saavuttaman erottamiskyvyn. Riidanalaisen p#dtdksen 21 kohdan
loppuosasta ilmenee selkeisti, ettd kantajan markkinoiman makeisen tunnettuutta

2.0

tavaramerkkind ei ollut tutkittu muodon vaan sen nimen "Werther’s” perusteella.

Edelld todetusta seuraa, ettei valituslautakunta ole tehnyt oikeudellista virhetts, kun
se on katsonut, ettei kantaja ole niyttinyt toteen, ettd rekisterditiviksi haettu
merkki on saanut kiytdssi erottamiskyvyn kermakaramellien — tai makeisten
yleensd — osalta.

Témén johdosta toinen kanneperuste ja kanne kokonaisuudessaan on hylittiva.

Oikeudenkiiyntikulut

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hiviid asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéynti-
kulut, jos vastapuoli on sité vaatinut. Koska kantaja on hévinnyt asian, se on
velvoitettava korvaamaan oikeudenkéyntikulut, kuten vastaaja on vaatinut.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (neljés jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:
1) Kanne hylitddn,

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Legal Tiili Vilaras
Julistettiin Luxemburgissa 10 pdivind marraskuuta 2004.

H. Jung H. Legal

kirjaaja neljinnen jaoston puheenjohtaja
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