TUOMIO 19.9.2001 — ASIA T-30/00

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

19 piivdni syyskuuta 2001 *

Asiassa T-30/00,

Henkel KGaA, kotipaikka Diisseldorf (Saksa), edustajanaan asianajajat
H. F. Wissel ja C. Osterrieth, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamiehindin A. von Miihlendahl, D. Schennen ja S. Laitinen,

vastaajana,

* Oikeudenkéyntikieli: saksa.
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jossa kantaja on nostanut kanteen sisimarkkinoiden harmonisointiviraston
(tavaramerkit ja mallit) kolmannen valituslautakunnan 25.11.1999 tekemiisti
padtoksestd (asia R 75/1999-3), joka on annettu kantajalle tiedoksi 10.12.1999,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. W, H. Meij sekd tuomarit

A. Potocki ja J. Pirrung,

kirjaaja: hallintovirkamies D. Christensen,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen
16.2.2000 jatetyn kannekirjelmin,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen
4.5.2000 jdtetyn vastineen,

tuomioistuimen  kirjaamoon

tuomioistuimen  kirjaamoon

ottaen huomioon 5.4.2001 pidetyssi suullisessa kisittelyssa esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja on hakenut 2.6.1998 yhteison tavaramerkkii sisimarkkinoiden harmo-
nisointivirastolta (tavaramerkit ja mallit) (jiljempdnd virasto) yhteisén tavara-
merkistd 20 pdivinid joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, perus-
teella.

Hakemuslomakkeen osaan, joka koskee haetun tavaramerkin tyyppii, kantaja
merkitsi rastin kohtaan kuviomerkki”. Rekisterdintii on haettu tavaramerkille,
joka on tietystd perspektiivistd esitetty kuva suorakulmaisesta tabletista, jonka
kulmia on hieman py®ristetty ja jossa on kaksi kerrosta, joiden vireille eli val-
koiselle (tabletin alaosa) ja punaiselle (tabletin yldosa) on myos haettu rekiste-
rointid.

Tavarat, joita varten rekisterdintii on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd varten koskevaan,
15 piivind kesikuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen pohjautuvan luoki-
tuksen luokkiin 3 ja 42, sellaisena kuin timi sopimus on tarkistettuna ja muu-
tettuna, ja merkin kuvauksen mukaan niitid tavaroita ovat ”tablettimuodossa
olevat pyykin- ja astianpesuaineet” sekid ”pyykin- ja astianpesuaineisiin liittyvd
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tutkimus”. Kantaja on myos vaatinut etuoikeutta Saksassa jdtetyn tavara-
merkkihakemuksen perusteella.

Hakemuksen tutkijana toiminut virkamies ilmoitti 14.7.1998 paivitylld kirjeel-
ladn, ettd hakemusta ei voida hyviksys, ja totesi, ettd Saksassa jatetty rekiste-
rointihakemus koskee kolmiulotteista tavaramerkkii. Viraston 17.7.1998
vastaanottamassa kirjeessd kantaja totesi, ettdi hdnen 2.6.1998 jattimansi
hakemus koski todellakin kolmiulotteisen tavaramerkin rekistersintiz.

Tutkija ilmoitti 1.12.1998 paivitylla kirjeellidn, ettei yhteison tavaramerkin
rekisterdintihakemusta voida asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ala-
kohdan perusteella hyviksya.

Kantaja esitti huomautuksensa 3.12.1998 piiviitylld kirjeellidin. Kantaja totesi
virastolle 6.1.1999 lihettdmassizn kirjeessd, ettd kantajan kilpailijan tavara-
merkkihakemus, joka koski samankaltaisia pyykinpesuainetabletteja, oli jul-
kaistu yhteisén tavaramerkkilehdess.

Tutkija hylkisi 26.1.1999 tekemalldsin pastokselli hakemuksen asetuksen
N:o 40/94 38 artiklan perusteella siksi, ettii haettu kolmiulotteinen tavaramerkki
ei ollut erottamiskykyinen.

Kantaja teki 5.2.1999 virastolle asetuksen N:o 40/94 59 artiklan mukaisen
valituksen tutkijan padtoksesti.
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Kun valituslautakunta tiedusteli kantajan nikemystd hakemuksen muuttamisesta
menettelyn kuluessa ja tillaisen muuttamisen lainmukaisuudesta, kantaja totesi
haluavansa, ettd hakemus kisiteltdisiin niin, ettd silld pyritddn kuvio- tai viri-
merkin rekisteréimiseen yhteison tavaramerkiksi.

Valituslautakunta kumosi 25.11.1999 tekemillddn padtokselld (jaljempéni rii-
danalainen pditds) tutkijan pididtdksen niiltd osin kuin siind hyléttiin rekiste-
rointihakemus Nizzan luokituksen luokkaan 42 kuuluvien palvelujen osalta;
valituslautakunnan mukaan ndiltd osin kyseinen tavaramerkki tidytti erot-
tamiskyvylle asetetut vihimmiisvaatimukset. Valituslautakunta hylkisi vali-
tuksen muilta osin.

Valituslautakunta piti tutkijan pdatostd virheellisend, koska tutkija ei ollut lau-
sunut alun perin haetusta kuviomerkistd vaan kolmiulotteisesta tavaramerkisti,
vaikka tavaramerkkityypin muuttaminen ei ollut mahdollista hakemuksen jit-
timispdivin vahvistamisen jilkeen. Valituslautakunta katsoi kuitenkin asetuksen
N:o 40/94 62 artiklan 1 kohdan toisen virkkeen perusteella olevansa toimi-
valtainen ratkaisemaan hakemuksen kuviomerkin osalta.

Valituslautakunta on lihinnd katsonut, etti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan b alakohta on esteeni kyseisen tavaramerkin rekisterdimiselle pyykin-
ja astianpesuaineita varten. Valituslautakunnan mukaan rekisterdinnin edelly-
tykseni on se, ettd tavaramerkin perusteella ne tavarat, joita varten rekisterointid
haetaan, pystytddn erottamaan alkuperinsi suhteen eikid luonteensa suhteen.
Valituslautakunnan mukaan ei voida suoralta kideltd kieltdi sitd mahdollisuutta,
ettd tavaran luonnonmukaisesta kuvauksesta koostuva kuviomerkki voisi olla
erottamiskykyinen. Edellytyksend on kuitenkin, etti tavaran muoto on siini
miirin omaperidinen, ettd se jdd helposti mieleen, ja ettd se poikkeaa siitd, mikd
on kyseisessi elinkeinotoiminnassa tavallista. Kun otetaan huomioon siitd joh-
tuva riski, ettd tavaramerkin haltijalle annetaan tavaran ulkoasua koskevan
suojan kautta yksinoikeus ulkoasuun, erottamiskykyi arvioitaessa on sovellet-
tava tiukkoja edellytyksii. Valituslautakunnan mukaan kyseinen tavaramerkki ei
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tdytd nditd tiukkoja edellytyksid. Kantajan hakemuksessa tarkoitettu kuvio kuvaa
tavaran muotoa, joka ei ole poikkeuksellisen erityinen tai epatavallinen, vaan se
on yksi kyseisilld markkinoilla kiytetyistd perusmuodoista. Myaoskiian kiytetyt
vérit, eli punainen ja valkoinen, eivit tee kuviosta omaperidistd. Lisiksi silla, ettd
viraston ratkaisukaytdntd ei ole ollut tiysin yhtendinen, tai aikaisemmilla rekis-
terdinneilld, joihin kantaja on vedonnut, ei valituslautakunnan mukaan ole
sitovaa vaikutusta viraston pidtoksenteossa.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paitoksen

— velvoittaa vastaajan korvaamaan oikeudenkayntikulut.

Virasto vaatii, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkai kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.
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Oikeudellinen arviointi

Aluksi on syyti todeta, etti ainoastaan riidanalaisen pddtoksen piddtésosan
3 kohdassa ei ole hyviksytty kantajan vaatimuksia. Nyt kisiteltdvinid oleva
kumoamiskanne koskee siis pelkistiddn titd kohtaa.

Kantaja esittdid kanteensa tueksi kaksi kanneperustetta. Ensimmiinen koskee
asetuksen N:o0 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellisti soveltamista.
Toinen koskee ”harkintavallan viirinkidytt6d” ja yhdenvertaisen kohtelun peri-
aatteen loukkaamista.

Kanneperuste, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kobdan b ala-
kohtaa on sovellettu virbeellisesti

Asianosaisten viitteet ja niiden perustelut

Kantajan mielesti valituslautakunta on jittinyt ottamatta huomioon sen, etti
haettu tavaramerkki on erottamiskykyinen, koska jo vihiinenkin erottamiskyky
riittdd tdyttdmddn ne edellytykset, joita on asetettu asetukseen N:o 40/94
perustuvan suojan saamiselle. Sen ratkaisemiseksi, onko kuviomerkki, jossa
kuvataan luonnonmukaisesti tavara, erottamiskykyinen, tarkastelun ldhts-
kohdaksi on otettava tavara itse.

Kantaja esittd4, ettd kidytettyjen virien vuoksi kyseistd tavaramerkkid on pidet-
tivd erottamiskykyisend, ja muistuttaa, ettid asetuksen N:o 40/94 mukaan virejd
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voidaan rekisterdidd tavaramerkeiksi. Kantaja tukeutuu oikeuskirjallisuudessa
esitettyyn nidkemykseen, jonka mukaan tutkittaessa, voidaanko virid tai viri-
vhdistelmdd rekister6idd tavaramerkiksi, rekistersintihakemuksen hylkiys-
perusteita ei ole syytd tulkita ja soveltaa suppeasti.

Kantajan mukaan kyseinen tavaramerkki on erottamiskykyinen myés muotonsa
perusteella, ja kantaja arvostelee siti valituslautakunnan nikemysti, jonka
mukaan muodon on oltava erityinen ja helposti micleen jaivi el omaperiinen
sithen nidhden, mikd on tavallista kyseisessii elinkeinotoiminnassa. Kantajan
mukaan se, ettd tavaran muoto on erityinen tai omaperidinen, on ratkaiseva
edellytys ainoastaan mallioikeuden osalta. Tavaran kuvasta muodostuvan
kuviomerkin erottamiskyvyn osalta on ainoastaan tutkittava, voidaanko kuva,
jolle on ominaista tietty muodon ja virien yhdistelm, ymmartid yleisén kes-
kuudessa ilmaukseksi kyseisen tavaran alkuperist.

Kantaja viittdd, ettd nidin on nyt kisiteltdvinid olevassa asiassa, koska haetun
tavaramerkin erottamiskykyi on arvioitava kuviomerkkeihin sovellettavien kri-
teerien mukaisesti. Kantaja muistuttaa, ettd vihiinenkin erottamiskyky riittds
rekisterdintiedellytysten tdyttymiseksi ja ettd timi koskee my®s sellaista kuvio-
merkki, joka muodostuu tavaran kuvasta ja joka ei esit: pelkistiddn tavaran
muotoa vaan myds muita ominaispiirteitd, kuten tiettyja vireji, kuten nyt esilla
olevassa asiassa. Kantajan mukaan kolmiulotteiset merkit ja kuviomerkit eroavat
téltd osin toisistaan. Kolmiulotteisten merkkien erottamiskyky perustuu tavaran
muotoon, kun taas kuviomerkkien eli myos tavaran luonnonmukaisesta kuvasta
muodostuvien kuviomerkkien erottamiskyky perustun pikemminkin muihin
ominaispiirteisiin kuin muotoon eli esimerkiksi vireihin. Siksi tavaramerkin ei
mielletd ilmaisevan tavaran alkuperii ensi sijassa tavaran muodon vuoksi vaan
siksi, ettd se on yhdistelmid kuvassa nikyvid tavaramerkin erityisid piirteiti.
Liséksi kadytannossd kuviomerkin lisaksi tavarassa on yleensid my6s muita yksi-
Iivid piirteitd kuten tavaran nimitys ja pakkauksen ulkoasu. Kantajan mukaan
nédmi piirteet vahvistavat kuviomerkin kykya ilmaista tavaran alkupers.

IT - 2673



21

22

23

24

TUOMIO 19.9.2001 — ASIA T-30/00

Kantaja esittdd vield, ettd tavaran kuvasta muodostuvan kuviomerkin, jossa on
muodon lisiksi muita ominaispiirteitd, rekisterdinti ei estd timin kuviomerkin
haltijan kilpailijoita kidyttiméstd kuviomerkissid kuvattua muotoa myods omissa
tavaroissaan, koska kilpailijat lisddvit tavaroihinsa muita yksiloivid piirteitd eli
kidyttavit esimerkiksi tiettyd viriyhdistelmii. Kantajan mukaan kaksiulotteisen
kuviomerkin rekisterdinnisti ei seuraa samassa mdiidrin kuin kolmiulotteisen
tavaramerkin rekisterdinnisti se, ettid tavaran muotoa itseddn suojataan peri-
aatteessa tavaramerkkioikeudelle vieraalla tavalla. Kantaja viittdid, ettd ndiden
kahden tavaramerkkityypin luonnetta koskevan eron vuoksi tavaran muodon
erottamiskyvylle on asetettava kuviomerkin osalta lievempid vaatimuksia kuin
kolmiulotteisten merkkien osalta.

Kantaja kuvailee sitd, miten pyykin- ja astianpesuaineiden ulkomuodot ovat
kehittyneet. Kantajan mukaan vasta vihin aikaa sitten on alettu valmistaa
kaksivirisid pesuainetabletteja ja tdllaisten tablettien osalta lukuisat erilaiset
muodot ovat mahdollisia. Se, mitd virejd kdytetdin ja miten virit asetellaan
tablettiin, voi vaihdella huomattavasti.

Kantajan mukaan markkinatilanne ndiden tavaroiden osalta on sellainen, ettd
markkinoilla on muutama suuri valmistaja ja ettd kaksivirisid pesuainetabletteja
on eri kansallisilla markkinoilla erittdin vihidn. Timin vuoksi kuluttajat ovat
alusta alkaen yhdistineet kaksiviriset pesuainetabletit vain tiettyihin merkki-
tuotteita valmistaviin valmistajiin, joista kantaja on yksi. TAtd kuluttajien nike-
mystdi on kantajan mukaan vahvistettu intensiiviselldi ja pitkdkestoisella
mainonnalla, jossa on korostettu tavaran ulkomuodolle tyypillisid kahta viria ja
pesuainetablettien erityisti muotoa. Kantaja korostaa sitd, miten suuria raha-
mdidrii on kiytetty tillaiseen mainontaan ja miten suuri liikevaihto on saavutettu
ndiden tavaroiden myynnissi.

Kantaja vetoaa siihen, ettd markkinatilanne on selkei ja etti jokaisen valmistajan
edun mukaista on yksil6idd muotojen ja virien kdytolld tuotteensa suhteessa
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toisten valmistajien tuotteisiin ja esittid tuotteensa tdssi muodossaan myos
tuotepakkauksissa. Tamén perusteella ei kantajan mukaan voida viittis, ettd
kuviomerkissi esitetty erityinen muoto- ja viiriyhdistelmi sinzinsi olisi kykene-
méton toimimaan kyseisten tavaroiden alkuperin ilmauksena. Kantajan mukaan
se, missd laajuudessa tillaiselle tavaramerkille annetaan suojaa, on tutkittava
erikseen. Se, ettd jossain erityistapauksessa suojaa annetaan vain hyvin rajoite-
tusti, ei kantajan mukaan ole peruste sille, etti tiettyd kuviomerkissi esitettyid
muoto- ja vériyhdistelméa pidettiisiin jo lihtokohtaisesti erottamiskyvyttomnd.

Kantajan mukaan valituslautakunta on tehnyt virheen katsoessaan riidanalaisen
pddtoksen 22 ja 23 kohdassa, etti haetun tavaramerkin erottamiskykyd on
arvioitava tiukemmin siksi, ettd yleisén keskuudessa tabletin pyykinpesuaine-
tabletin kuvaa pidetddn vain erityisend tavaran kuvauksena eiki tavaran alku-
perdn ilmauksena. Kantajan mukaan valituslautakunta on riidanalaisen
paitoksen 23 kohdassa tarkastellut asiaa ”pinnallisen” kuluttajan katsanto-
kannalta, vaikka lihtokohtana tulisi olla tavanomaisesti valistuneen seki koh-
tuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan nidkemys. Kantajan
mukaan tillainen kuluttaja huomaisi kyseistd tavaramerkkiz tarkastellessaan,
ettd kuviomerkissid kuvattu tabletti ei ole pelkistisin tavaran kuvaus vaan
ilmaisee myds tavaran alkuperin siksi, etti kuviomerkissi on yhdistetty eri-
tyiselld tavalla muoto ja virit.

Kantaja vetoaa pyykin- ja astianpesuainetabletteja koskeviin kansallisiin ja
kansainvilisiin rekisterdintihakemuksiin, joista osa on hyviksytty ja joista kan-
tajalla on paljon esimerkkeji. Kantaja vetoaa myds siihen, etti virasto on jul-
kaissut hakemuksen nro 924 829, joka koskee kolmiulotteista tavaramerkkiz ja
joka esittdd pyykin- ja astianpesuainetabletin muotoa. Niisti tiedoista ilmenee
kantajan mukaan, ettd kaikki tunnetut pyykin- ja astianpesuaineiden merkki-
tuotevalmistajat ovat aina katsoneet, etti tablettien muoto ja virit ovat valmis-
tajaan viittaavia erottamiskykyisid elementteji, ja ettd useat tavaramerkkivirastot
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ovat pitineet tabletteja rekisteréimiskelpoisina. Kantaja mainitsee erddn pid-
toksen, jossa italialainen tuomioistuin katsoi piteviksi sellaisen kolmiulotteisen
tavaramerkin, joka muodostui pesuainetabletin muodosta.

Kantajan mukaan tavaramerkin erottamiskykyd arvioitaessa merkityksellisend
ajankohtana on rekisterdintihakemuksen jittimisajankohta, joten sitéd, ettd kil-
pailijat ovat timin ajankohdan jilkeen kiyttidneet vastaavia muotoja ja virejd, ei
voida kiyttid perusteena sille paitelmille, ettd haettu tavaramerkki ei ole erot-
tamiskykyinen. Kantaja esittdd kuitenkin, ettd tilld seikalla ei ole ratkaisevaa
merkitystd tdssid asiassa, koska kantaja on ainoa valmistaja, joka valmistaa
pyykin- ja astianpesuainetabletteja, joissa on punainen ja valkoinen kerros.

Lopuksi kantaja viittd4, ettd haettu tavaramerkki on tullut asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla kiyttonsd johdosta erot-
tamiskykyiseksi Somat ”Profi” -nimisen tuotteen osalta ja etti timid perustuu
erityisesti omaperiiseen virien kdyttoon (punainen ja valkoinen).

Virasto esittid ensiksi, ettd nyt kyseessd oleva tavaramerkki on kuviomerkki, joka
muodostuu tavaran muodon luonnonmukaisesta kuvasta. Virasto korostaa, etti
nyt kisiteltdvini oleva tavaran kuva ei poikkea milldédn tavoin asiassa T-335/99
kyseessd olevasta kuvasta (kolmiulotteinen tavaramerkki, joka muodostuu
punavalkoisen ja suorakulmaisen tabletin muodosta). Viraston mukaan ensin-
ndkin on mddriteltivd ne kriteerit, joita sovelletaan kolmiulotteisten tavara-
merkkien rekisterdimiseen, ja sitten on tutkittava, ovatko ndmad kriteerit erilaisia
silloin, kun tavaran kuvaa ei haluta rekister6idd kolmiulotteiseksi tavaramerkiksi
vaan kuviomerkiksi, ja onko siis erottamiskyky# arvioitava lievempien edelly-
tysten mukaisesti. Virasto tuo esiin ne periaatteet, jotka koskevat kolmiulotteis-
ten tavaramerkkien rekisterointii, ja  viittaa tdltd osin  niihin
rekisterdintihakemusten hylkdysperusteisiin, joilla voi olla merkitystd tdssd
yhteydessi.
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Viraston mukaan tavaramerkki on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen, jos ne tavarat tai palvelut,
joita varten rekisterdintia on haettu, voidaan timin tavaramerkin perusteella
erottaa muiden tavaroista tai palveluista alkuperinsi osalta eiki siis luonteensa
tai muiden ominaispiirteidensd osalta.

Virasto korostaa, ettd nyt kyseessi olevan kaltaisen, tavaran itsensid luonnon-
mubkaisesta kuvasta koostuvan kuviomerkin erottamiskyvyn arvioinnissa sovel-
letaan samoja kriteerejd kuin tavaran muodosta koostuvien kolmiulotteisten
tavaramerkkien erottamiskyvyn arvioinnissa.

Virasto katsoo, ettd valituslautakunnan riidanalaisessa paztoksessidn kayttamat
ilmaukset, jotka voidaan ymmirtid niin, ettd tavaran luonnonmukaisesta
kuvasta muodostuviin kuviomerkkeihin olisi sovellettava tiukempia kriteerej
(riidanalaisen padtoksen 21 ja 22 kohta), voivat aiheuttaa sekaannusta, mutta
télld seikalla ei ole ratkaisevaa merkityst riidanalaisen paitoksen osalta. Vali-
tuslautakunta on nyt esilld olevassa asiassa perustellusti todennut, etti kyseiselt:
tavaramerkiltd puuttuu erottamiskyky.

Toiseksi virasto tarkastelee kyseistd tavaramerkkia.

Viraston mukaan kyseisen tabletin muoto eli suorakulmio ei ole epitavallinen
vaan tdysin tavanomainen ja yleinen markkinoilla.
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Virien osalta virasto esittdd, ettd punaisen kerroksen lisddminen ei tee kyseisestd
merkistd erottamiskykyistd. Viraston mukaan viriyhdistelmini ei ole pidettivi
sitd, ettd pyykin- tai astianpesuaineiden perusviriin (valkoinen tai harmaa) on
lisdtty yhtd ainoaa viria.

Viraston mukaan vaadittu viri on yksi perusvireisti. Kaikissa markkinoilla
olevissa kaksikerroksisissa tableteissa on kerros, joka on viriltddn jonkin
perusvirin virinen (punainen, vihred tai sininen).

Viraston mukaan silld, ettd tabletin eri kerroksissa tai osissa kdytetdin eri vireji,
viitataan siihen, etti tableteissa on useaa vaikuttavaa ainetta, ja ndin tillaisella
virien kidytolld annetaan kuluttajalle tietoa tavaran ominaisuuksista, mitd on
korostettu myos kyseisten tablettien mainonnassa. Lisdksi viraston mukaan
tablettien kiyttétavasta ilmenee, ettd kuluttaja ei katso tablettien virin viittaavan
tavaroiden alkuperdin.

Virasto kiistdd sen kantajan nidkemyksen, jonka mukaan pakkauksessa oleva
tavaran kuva mielletiin helpommin alkuperin ilmaukseksi kuin tavaran muoto
itse. Viraston mukaan tillainen nyt kyseessi olevan kaltainen kuva, johon ei liity
mitd4n lisdelementtid, mahdollistaa ainoastaan sen, etti kuluttaja saa tietoa
pakkauksen sisillostd, kun taas kyseisen tavaran erottamiseksi muiden valmis-
tajien tavaroista kuluttaja tukeutuu pakkauksessa esitettyyn sanamerkkiin.

Sill4, ettd kantaja on ainoa yritys, joka valmistaa punavalkoisia tabletteja, ei
viraston mukaan ole merkitystd. Niitd seikkoja, jotka liittyvit tavaramerkin
kiyttimiseen, on arvioitava tutkittaessa, onko asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
3 kohta sovellettavissa, ja viraston mukaan kantaja on vedonnut tihédn sdédn-
nokseen ensimmadistd kertaa vasta kannekirjelmissiin eli liilan myohéan. Kantaja

Il - 2678



40

41

42

43

HENKEL V. SMHV (PESUAINEEN KUVA)

ei ole myo6skddn osoittanut, etti haettu tavaramerkki on tullut erot-
tamiskykyiseksi kaikissa jasenvaltioissa ennen hakemuspiivas.

Siitd, ettd kantajan kilpailijat ovat valinneet muita véreji tablettejaan varten, ei
viraston mukaan voida padtell, ettd nimi tavarat voidaan viriensi perusteella
erottaa toisistaan alkuperinsi suhteen. Eri virien valitseminen selittyy viraston
mukaan silld, ettd kansallisille tavaramerkkivirastoille ja yhteison virastolle on
esitetty useita rekisterdintihakemuksia, jotka koskevat pyykin- ja astianpesu-
aineita, sen jilkeen kun nimai tuotteet dskettiin tuotiin markkinoille. Virasto
korostaa, ettd koska tietyt kansalliset virastot ovat myoéntineet tavaramerkki-
suojan tillaisille tuotteille, ei ole asianmukaista, ett: valmistaja tarjoaa jo ennen
oikeustilan selventivia tuomioistuimen ratkaisua tuotetta, jonka muoto vastaa
kilpailijalle rekistersity tai kilpailijan hakemaa tavaramerkkii.

Kolmanneksi siitd, ettd jasenvaltioiden kansalliset virastot ovat rekisterdineet
kolmiulotteisia tavaramerkkeji, jotka koostuvat pyykin- ja astianpesuaine-
tablettien muodosta, virasto toteaa, etti niiden virastojen kiytintd ei ole
yhdenmukainen.

Viraston mukaan tavaramerkin erottamiskykyd arvioitaessa ratkaisevana ajan-
kohtana on rekisterdintiajankohta. Viraston mukaan kantajan kilpailijat olivat
laskeneet liikkeelle suorakulmaisia pesuainetabletteja jo ennen nyt kyseessi ole-
van rekistersintihakemuksen jattdmista.

Yhteisojen ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Tavaramerkin erottamiskyky4 on arvioitava suhteessa niihin tavaroihin tai pal-
veluihin, joita varten tavaramerkin rekistersintii on haettu.
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Nyt kisiteltdvind olevassa asiassa rekisterdintihakemuksessa tarkoitettu tavara-
merkki koostuu pyykin- tai astianpesuainetabletin kuvasta eli tavaran itsensi
kuvasta.

Kuten valituslautakunta on perustellusti todennut, ei voida suoralta kideltd
sulkea pois sitd, ettd jopa luonnonmukainenkin tavaran itsensi graafinen kuvaus
tai valokuva voi olla asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen.

Asetuksen N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan ”tavara-
merkkejd, joilta puuttuu erottamiskyky” ei rekisterdidd. Erottamiskykyiseksi on
katsottava sellainen tavaramerkki, jonka perusteella ne tavarat tai palvelut, joita
varten rekisterdintid on haettu, voidaan erottaa alkuperinsi osalta muiden
tavaroista tai palveluista. Tiltd osin ei ole tarpeen, etti tavaramerkisti olisi
saatava tismiilliset tiedot siitd, kuka on tavaran valmistaja tai palvelujen tarjoaja.
Riittdvdd on, ettd tavaramerkilld varustetut tavarat tai palvelut voidaan asian-
omaisessa kohderyhmissd erottaa tavaramerkin perusteella niistd tavaroista tai
palveluista, joiden kaupallinen alkuperi on eri, ja ettd tavaramerkin perusteella
voidaan piditelld, ettd kaikki ne tavarat tai palvelut, joissa sitd kiytetddn, on
tuotettu tai saatetaan markkinoille taikka toimitetaan niiden tavaroiden tai

palvelujen laadusta vastaavan tavaramerkin haltijan valvonnassa (ks. vastaavasti
asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 28 kohta).

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdasta ilmenee, ettd jo vihii-
nenkin erottamiskyky riittdd siihen, ettd tissd artiklassa mdiritelty hylkdys-
peruste ei ole sovellettavissa. On siis tutkittava — osana a priori tutkintaa ja
ottamatta huomioon asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua
merkin tosiasiallista kidyttod — kiyko asiassa ilmi, ettd asianomaiset tavarat
voidaan kohderyhmissddn erottaa kyseisen tavaramerkin perusteella toisista
tavaroista, joilla on eri kaupallinen alkuperi, kun tdssi kohderyhmaissi tehddédn
ostotilanteessa valinta ndiden tavaroiden valilld.
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Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ei tehds eroa eri tava-
ramerkkityyppien vililld. Arvioitaessa itse tavaran kuvasta muodostuvien
kuviomerkkien erottamiskykya sovelletaan siis niit: samoja arviointiperusteita,
joita sovelletaan my&s muihin tavaramerkkityyppeihin.

Niitd arviointiperusteita sovellettaessa on kuitenkin otettava huomioon se, ettd
itse tavaran luonnonmukaisesta kuvasta muodostuvia kuviomerkkeji ei viltti-
méttd ymmérretd kohderyhmissi samalla tavoin kuin sanamerkkeji tai sellaisia
kuviomerkkeji tai kolmiulotteisia tavaramerkkeji, jotka eivit esitd tdysin luon-
nonmukaisesti tavaran muotoa. Yleisén keskuudessa on totuttu pitdmain til-
laisia viimeksi mainittuja tavaramerkkejd vilittomasti merkkeinid, jotka
yksiloivit tuotteen, mutta sama ei valttimaitei koske merkkii, joka esittid itse
tavaran ulkoasua. Téstd seuraa, ettd erottamiskyvyn arvioinnissa on paadyttiva
samaan lopputulokseen seki sellaisten kolmiulotteisten merkkien osalta, jotka
muodostuvat tavaran itsensi muodosta, ettd sellaisten kuviomerkkien osalta,
jotka muodostuvat luonnonmukaisesta saman tavaran kuvasta.

Siitd, milld tavoin tavaramerkki ymmarretizin tavaroiden kohderyhmissi, vali-
tuslautakunta on perustellusti todennut, ettéi tavarat, joita varten nyt kyseess:i
oleva tavaramerkki on haluttu rekistersidi, eli tabletin muotoiset pyykin- ja
astianpesutuotteet ovat laajalti levinneiti kulutushysdykkeiti. Niiden tavaroiden
osalta kohderyhmi muodostuu siis kaikista kuluttajista. Kyseisen tavaramerkin
erottamiskykya on siis arvioitava ottamalla huomioon tavanomaisesti valistuneen
sekd kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan oletetut
odotukset (ks. vastaavasti asia C-210/96, Gut Springenheide ja Tusky, tuomio
16.7.1998, Kok. 1998, s. 1-4657, 30—32 kohta).

Sithen, milld tavoin tavaramerkki ymmirretiin kohderyhmissi, vaikuttaa
ensinnékin keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste, joka voi vaihdella kyseisten
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tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan (ks. asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik
Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 26 kohta). Tiltd osin valitus-
lautakunta on todennut perustellusti, ettd kuluttajille suunnattujen piivittiista-
varoiden osalta keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste ei ole korkea, kun kyse
on pyykin- tai astianpesuainetablettien ulkoasusta.

Arvioitaessa, ymmarretdinks kohderyhmaissi kyseisen tabletin kuvan ilmaisevan
siind kdytetyn muodon ja virien yhdistelmin vuoksi tavaran alkuperii, on tar-
kasteltava tistd kuvasta saatavaa kokonaisvaikutelmaa (ks. vastaavasti asia
C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. 1-6191, 23 kohta), mik ei
estd sitd, ettd kuvan eri piirteitd tarkastellaan perdkkédin. Tavaran luonnonmu-
kaisesta kuvasta muodostuvan tavaramerkin osalta on tutkittava, voiko kuvassa
esitetty tavaran kuvaus jaidd mieleen yleison keskuudessa ja onko tavara kuvattu
siind midrin erityiselld tavalla, ettd kuvan mielletdin ilmaisevan tavaran alku-
peri.

Kuvassa esitetty muoto, jolle rekisterdintid on haettu, eli suorakulmainen tabletti
on yksi geometrisista perusmuodoista ja yksi pyykin- tai astianpesuaineiden
ilmeisistd muodoista. Se, ettid tabletin kulmia on hieman pyoéristetty, johtuu
kiytinnén syistd, eikd keskivertokuluttaja pidi titd seikkaa kyseisen muodon
erityispiirteend, joka voisi erottaa timin tabletin muista pyykin- tai astianpe-
suainetableteista.

Siitd, ettd kuvassa esitetyssd tabletissa on kaksi kerrosta eli valkoinen ja punainen
kerros, on todettava, ettd kohderyhmissi on totuttu siihen, ettid pesuaineessa on
eri virejid. Perinteisesti pesuaineita myydéin jauheena, joka on useimmiten erit-
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tdin vaalean harmaata tai beiged ja néyttid lihes valkoiselta. Pesuaineissa on
usein yhden tai useamman virisid rakeita. Kantajan ja muiden pesunaine-
valmistajien mainonnasta ilmenee, etti rakeet ilmentivit siti, ettd pesuaineessa
on erilaisia vaikuttavia aineita. Virilliset rakeet viittaavar siis tiettyihin tavaran
ominaisuuksiin, vaikka niiden ei voidakaan katsoa kuvailevan tavaran ominai-
suuksia asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla
tavalla. Siitd, ettei tdssd viimeksi mainitussa sddinnoksessi tarkoitettu hylkéys-
peruste ole sovellettavissa, ei kuitenkaan voida patelld, ettd kyseinen tavara-
merkki olisi viriensi vuoksi vilttdmittd erottamiskykyinen. Erottamiskyky
puuttuu, kun — kuten tissd asiassa — kohderyhmissi virien ymmérretdin
viittaavan tiettyihin tavaran ominaisuuksiin eika siis tavaran alkuperddn. Se, etti
kuluttajat voivat silti tottua tunnistamaan tavaran sen virien perusteella, ei
yksinddn riitd perusteeksi sille pastelmille, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan b alakohdassa saddettyd hylkiysperustetta ei olisi sovellettava. Til-
lainen kehitys, joka koskee merkin ymmirtimisti yleison keskuudessa, voidaan
kuitenkin — jos siitd on saatu riittidvi selvitys — ottaa huomioon ainoastaan
tarkasteltaessa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan soveltamisedellytysten
tdyttymista.

Se, ettd nyt esilld olevassa tapauksessa virillisid rakeita ei ole sisinnollisesti koko
tabletin alueella vaan ainoastaan tabletin yldosassa, ei ole riittivi peruste sille,
ettd tabletin ulkomuodon katsottaisiin viittaavan tavaran alkuperiin. Kun eri
aineita yhdistetddn valmistettaessa pyykin- tai astianpesuainetabletteja, kerrok-
sen lisddminen tablettiin on yksi kaikkein ilmeisimmisti ratkaisuista.

Téltd osin merkitystd ei ole silld, ettd kantaja on ainoa yritys, joka kiyttda
punaista virid kaksikerroksisissa tableteissa. Perusvirien eli esimerkiksi sinisen
tai vihredn kiyttiminen on yleisté ja jopa tyypillistd pesuaineiden osalta. Muiden
perusvirien eli esimerkiksi punaisen tai keltaisen kiyttimisti on pidettivi niiden
tavaroiden tyypillisen ulkoasun ilmeiseni muunnelmana.
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Tistd seuraa, ettd rekisterdintihakemuksessa tarkoitettu tavaran ulkoasu, jonka
kuva muodostaa haetun tavaramerkin, muodostuu sellaisten piirteiden yhdistel-
misti, jotka ovat ilmeisii ja tyypillisii kyseisen tavaran osalta.

On syytd lisdtd, ettd nditd piirteitd voidaan yhdistelld eri tavoin muuttamalla
geometrisia perusmuotoja ja lisidmilld tavaran perusviriin toinen perusviri niin,
ettd titd virid kiytetdidn tabletin kerroksessa tai tiplissd. Tdstd aiheutuvat erot eri
tablettien ulkomuodossa eivit ole riittivii siind mielessd, ettd ne voisivat toimia
niiden tablettien tai niiden kuvan osalta tavaran alkuperin ilmauksena, kun kyse
on — kuten nyt esilli olevassa asiassa — tavaran perusmuotojen ilmeisistd
muunnelmista.

Rekistersintihakemuksessa tarkoitetussa kuvassa on esitetty tabletti tietystd
perspektiivistid. Perspektiivistd johtuen tabletin muoto on hieman viiristynyt.
Tablettia ei siis ole esitetty tdysin luonnonmukaisesti. Kuten kantaja itse on
todennut, tabletin esittiminen tilli tavalla perspektiivistd ei kuitenkaan tee
kyseisestd tavaramerkistd erottamiskykyistd. Se ei ole sellainen erityispiirre, joka
jdisi kuluttajan mieleen niin, ettd hidn voisi erottaa timén tabletin muista pyykin-
tai astianpesuainetableteista.

Siitd kokonaisvaikutelmasta, joka saadaan kyseisen tabletin muodosta ja vireisti,
on todettava, etti kyseisen merkin perusteella ei voida kohderyhméssdin erottaa
asianomaisia tavaroita toisista tavaroista, joilla on eri kaupallinen alkuperi, kun
tissd kohderyhmissi tehdéddn ostotilanteessa valinta ndiden tavaroiden valilld.
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Liséksi sitd, ettei rekistersintihakemuksessa tarkoitettu tavaramerkki kykene
ilmaisemaan tavaran alkuperdd a priori ja riippumatta asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta kaytostdin, ei aseta kyseenalaiseksi se, etti
markkinoilla on jo suhteellisen suuri méiri ulkoasultaan vastaavia tabletteja.
Niin ollen tdssd asiassa ei ole tarpeen ratkaista siti kysymysti, onko tavara-
merkin erottamiskyvyn arvioimisen kannalta ratkaisevana ajankohtana pidettivi
rekisterointihakemuksen jdttdmisajankohtaa vai rekisterdintiajankohtaa.

Niiden kantajan esittimien perustelujen osalta, jotka koskevat kansallisten
tavaramerkkivirastojen kidytintod ja sitid, ettd italialainen tuomioistuin on pda-
toksessddn pitdnyt kaksivdrisen pyykinpesuainetabletin muodosta koostuvaa
kolmiulotteista tavaramerkkid erottamiskykyisens, on syytd muistuttaa, etti
aikaisemmin jisenvaltioissa suoritetut rekisterdinnit ovat ainoastaan seikka, joka
voidaan pelkistidn ottaa huomioon yhteison tavaramerkkid rekistersitiessi,
eikd timi seikka ole rekisterdinnin kannalta ratkaiseva (ks. asia T-122/99,
Procter & Gamble v. SMHV (saippuan muoto), tuomio 16.2.2000, Kok. 2000,
s. 11265, 61 kohta ja asia T-24/00, Sunrider v. SMHV (VITALITE), tuomio
31.1.2001, Kok. 2001, s. 11-449, 33 kohta). Samat nikékohdar piteviit myos
jdsenvaltioiden tuomioistuinten oikeuskaytintoon. Lisiksi niistd vastauksista,
jotka virasto on antanut ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuinen kysymyksiin,
ilmenee, ettd pyykin- ja astianpesuainetableteista muodostuvia tavaramerkkeji
koskeva kansallisten tavaramerkkivirastojen kiytints ei ole yhtendinen. Timsin
vuoksi valituslautakuntaa ei voida arvostella siitd, ettei se ole ottanut huomioon
nédiden virastojen kaytdntod ja kansallista oikeuskdytintoa.

Niin ollen valituslautakunta on perustellusti katsonut, etti rekistersin-
tihakemuksessa tarkoitetulta kuviomerkiltid puuttun erottamiskyky.

Tahdn péditelmdian ei vaikuta se, ettd arvioitaessa itse tavaran kuvasta muo-
dostuvan kuviomerkin erottamiskykys ei sovelleta tiukempia arviointiperusteita
kuin niit4, joita sovelletaan muuntyyppisten tavaramerkkien osalta.
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Ne nikokohdat, joiden perusteella valituslautakunta on todennut, ettd kyseiselti
tavaramerkiltd puuttuu erottamiskyky, ovat nimittdin sellaisia, ettd tihin samaan
pddtelmiin paddyttiisiin, vaikka erottamiskykyi arvioitaisiin kaikkiin tavara-
merkkeihin — olivatpa ne sanamerkkeji, kuviomerkkeji tai kolmiulotteisia
merkkeji — sovellettavien arviointiperusteiden mukaisesti.

Kantaja viittid edelleen, ettd kyseinen tavaramerkki on erottamiskykyinen
kiyttonsd vuoksi, vetoamatta kuitenkaan nimenomaisesti asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 3 kohdan virheellistd soveltamista koskevaan kanneperusteeseen.
Koska tillaiseen perusteeseen ei ole vedottu valituslautakunnassa, ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuin ei voi tutkia titd viitettd (ks. asia T-163/98, Procter &
Gamble v. SMHV, BABY-DRY, tuomio 8.7.1999, Kok. 1999, s. II-2383,
48—351 kohta).

Kanneperuste, joka koskee *harkintavallan vidrinkiyttd” ja yhdenvertaisen
kohtelun periaatteen loukkaamista

Asianosaisten viitteet ja niiden perustelut

*Harkintavallan viidrinkiyttod” koskevan kanneperusteensa tueksi kantaja esit-
t4d, ettd virasto on hyviksynyt sen, ettd tietyt kantajan hakemusta vastaavat
yhteison tavaramerkkeji koskevat hakemukset, joissa rekisterdintid on pyydetty
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saman tai lihialan tavaroille, julkaistaan. Kantaja on vedonnut erityisesti Benc-
kiser N.V:n hakemukseen nro 809 830. Kantaja katsoo, etti valituslautakunta on
néin ollen loukannut yhdenvertaisen kohtelun periaatetta.

Kantaja esittdd lisiksi, ettd riidanalainen paités on ristiriidassa sen ylemmin-
asteisen padmadrdn kanssa, joka on vahvistettu yhteisén oikeudessa yleensi ja
yhteisén tavaramerkistd annetussa asetuksessa erityisesti ja jonka mukaan tava-
ramerkkioikeutta koskevat oikeussiinnst on yhdenmukaistettava yhteisén
tasolla. Kantajan mukaan timé yhdenmukaistamistavoite voidaan todellisuu-
dessa saavuttaa vain, jos tavaramerkkioikeutta tulkitaan yhdenmukaisesti.

Virasto esittdd, ettd kantajan mainitsema tavaramerkkihakemus ei ole johtanut
rekisterdintiin. Lisiksi, vaikka virasto olisikin rekisterdinyt timin tavaramerkin,
téllainen paitos olisi virheellinen eiké kantaja voisi tukeutua siihen pyytiikseen
sellaisen pddtoksen tekemistd, jossa toistettaisiin sama virhe.

Yhteis6jen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

On muistutettava, ettd harkintavallan vidrinkiytslli on yhteisén oikeudessa
tdsmallinen merkitys ja ettd silld tarkoitetaan sit tilannetta, jossa hallinto-
viranomainen kayttdd valtuuksiaan muuhun tarkoitukseen kuin sithen, jota var-
ten ne on sille annettu. Tiltd osin vakiintuneen oikeuskiytinnén mukaan paitos
voidaan kumota harkintavallan vidrinkiytsn perusteella vain silloin, kun
objektiivisten, asiaan vaikuttavien ja yhtpitivien seikkojen perusteella on selvid,
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ettd piitds on tehty yksinomaan tai ainakin olennaisilta osin muussa kuin esi-
tetyssd tarkoituksessa (ks. erityisesti yhdistetyt asiat T-551/93, T-231/94,
T-232/94, T-233/94 ja T-234/94, Industrias Pesqueras Campos ym. v. komissio,
tuomio 24.4.1996, Kok. 1996, s. I1-247, 168 kohta). Kantaja ei ole esittinyt
mitddn, minkd perusteella voitaisiin pidtelld, ettd riidanalaisella padtokselld
pyrittiin johonkin muuhun kuin sen tutkimiseen, tiyttiiko hakemuksessa tar-
koitettu tavaramerkki asetuksessa N:o 40/94 asetetut rekisterdintiedellytykset.

Siltd osin kuin nyt kisiteltdvind oleva kanneperuste koskee yhdenvertaisen
kohtelun periaatteen loukkaamista, niistd vastauksista, jotka virasto on antanut
ensimmdiisen oikeusasteen tuomioistuimen kysymyksiin, ilmenee, etti tutkija on
hylinnyt rekisterdintihakemuksen, jonka julkaisemiseen kantaja on vedonnut,
nyt kisiteltdvind olevan kanteen nostamisen jilkeen ja ettd tutkijan pddtés on
parhaillaan valituslautakunnan tutkittavana. Niin ollen argumentti, joka koskee
tdimin hakemuksen julkaisemista, on joka tapauksessa menettinyt merkityk-
sensid. Niin ollen titd kanneperustetta ei voida hyviksya.

Edelld esitetystd seuraa, ettd kanne on hylittdvd kokonaisuudessaan.

Oikeudenkiyntikulut

Yhteisojen ensimmdiisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjérjestyksen 87 artiklan
3 kohdassa mdairitdadn, ettd jos asiassa osa vaatimuksista ratkaistaan toisen
asianosaisen ja osa toisen asianosaisen hyviksi tai jos sithen on muutoin erityisi
syitd, ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin voi miiritd oikeudenkiyntikulut
jaettaviksi asianosaisten kesken tai maariti, ettd kukin vastaa omista kuluistaan.
Koska riidanalaisen paitoksen sanamuodosta saattoi aiheutua epdilyksid sen
suhteen, onko valituslautakunta nyt esilli olevassa asiassa soveltanut oikein
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, on syytd pdittds, ettd
kumpikin asianosaisista vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan.
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