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JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

DAMASO RUIZ-JARABO COLOMER
14 pdivind heindkuuta 2005

1. Nyt kisiteltdva valitus koskee ensimmai-
sen oikeusasteen tuomioistuimen 28.1.2004
antamaa tuomiota,” jolla pysytettiin sisi-
markkinoiden harmonisointiviraston (tava-
ramerkit ja mallit) (jiljempand SMHYV)
toisen valituslautakunnan p#itos, jolla puo-
lestaan oli hylatty hakemus, joka koski
kahdeksan kolmiulotteisen pystyasennossa
pysyvén pussin muodon rekister6intid hedel-
mimehupohjaisia juomia ja hedelmamehuja
varten.

2. Jalleen on Kisiteltiva kolmiulotteisten
merkkien erottamiskykyd ja siten yhteison
tavaramerkistd annetun asetuksen 7 artiklan
1 kohdan b alakohdan tulkintaa.”® Suurim-
massa osassa valitusperusteista tuodaan esiin
aiheita, joita on jo kisitelty perinpohjaisesti
yhteisdn oikeuskiytinndssd, lukuun otta-
matta perustetta, joka koskee asiayhteyden
rajaamista alueellisesti ja kohteen osalta
silloin, kun selvitetdin kolmiulotteisen mer-
kin soveltuvuutta tdyttimédn tdmién teolli-

1 — Alkuperiinen kieli: espanja.

2 — Yhdistetyt asiat T-146/02-T-153/02, Deutsche SiSi-Werke v.
SMHYV, tuomio 28.1.2004 (Kok. 2004, s. [-447).

3 — Yhteison tavaramerkistd 20 piivina joulukuuta 1993 annettu
neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1),
sellaisena kuin se on muutettuna Uruguayn kierroksella
neuvoteltujen sopimusten téytdntoon panemiseksi 22 paivind
joulukuuta 1994 annetulla neuvoston asetuksella (EY)
N:o 3288/94 (EYVL L 349, s. 83).
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seen omaisuuteen kuuluvan oikeudellisen
vilineen olennainen tehtava.

I Yhteison tavaramerkisti annettu asetus

3. Asetukseen N:o 40/94 sisiltyy sddannoksid,
joiden soveltaminen on vilttiméatontd nyt
kdsiteltdvin valituksen ratkaisemiseksi.

4. Asetuksen 4 artiklan mukaan yhteisén
tavaramerkkind voi olla ”"mika tahansa
merkki, joka voidaan esittdd graafisesti,
erityisesti sanat, henkilénnimet mukaan
lukien, kuviot, kirjaimet, numerot taikka
tavaroiden tai niiden péallyksen muoto, jos
sellaisella merkilld voidaan erottaa yrityksen
tavarat tai palvelut muiden yritysten tava-
roista tai palveluista”.
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5. Asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa, jonka
otsikkona on "Ehdottomat hylkédysperusteet”,
saddetddn, ettd seuraavia merkkejd ei rekis-
teroida:

» a)

b)

o

e)

merkit, jotka eivit ole 4 artiklan mukai-
sia;

tavaramerkit, joilta puuttuu erottamis-
kyky;

tavaramerkit, jotka muodostuvat yksin-
omaan sellaisista merkeistd tai merkin-
ndistd, joita voidaan elinkeino-
toiminnassa kéyttad osoittamaan tava-
roiden tai palvelujen lajia, laatua,
midrdd, kiyttétarkoitusta, arvoa tai
maantieteellistd alkuper#d, tavaroiden
valmistusajankohtaa tai palvelujen suo-
ritusajankohtaa taikka muita tavaroiden
tai palvelujen ominaisuuksia;

merkit, jotka muodostuvat yksinomaan

i) tavaran luonteenomaisesta muo-
dosta

tai

ii) teknisen tuloksen saavuttamiseksi
vilttamattomisti tavaran muodosta
i

tai

iii) tavaran arvoon olennaisesti vaikut-
tavasta muodosta;

6. Kyseisen sddnnoksen 3 kohdassa séddde-
tddn, ettd 1 kohdan b, ¢ ja d alakohtaa ei
sovelleta, “jos tavaramerkki on kiytossi
tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden
tai palvelujen osalta, joille rekistersintia
haetaan”.
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II Muutoksenhaun tausta

A Riitaan liittyvd tosiseikasto

7. Deutsche SiSi-Werke Gmbh & Co.
Betriebs KG (jiljempand SiSi-Werke) teki
8.7.1997 SMHV:lle kahdeksan yhteisén tava-
ramerkkid koskevaa hakemusta sellaisia tava-
roita varten, jotka kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilistd luokitusta tavara-
merkkien rekisteréimistd varten koskevaan,
15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen poh-
jautuvan luokituksen luokkiin 1, 3, 5, 6, 16,
20, 29, 30, 32, 33, 39 ja 40.

8. Hakemukset koskevat juomapussien eri
muotoja. Pussit voidaan asettaa pystyasen-
toon, ja niiden erityispiirteend on kupera
muoto ja levedmpi pohja sekd yksi tahko,
joka muistuttaa pitkdnomaista kolmiota tai
soikiota. Pusseissa on joissakin tapauksissa
sivupainalluksia.

9. SMHV:n tutkija hylkasi 24.9. ja 27.9.1999
tekemillddn péiatoksilli ndmd kahdeksan
hakemusta asetuksen N:o 40/94 38 artiklan
perusteella, koska merkeiltd puuttui erotta-
miskyky.

10. SiSi-Werke haki kyseisen asetuksen
59 artiklan perusteella 11.11.1999 muutosta
néihin padtoksiin ja rajoitti tavaramerkkiha-
kemuksensa luokkiin 32 ja 33. Toinen vali-
tuslautakunta hylkési valitukset 28.2.2002
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tekemilladn padtoksilld, koska se katsoi, ettd
kuluttajat eivit pidd hakemuksen kohteena
olevia merkkeji minkddnlaisina kaupallisen
alkuperén ilmauksina vaan ainoastaan pak-
kauksen muotona, ja lisdsi, ettd tdmintyyp-
piset pakkaukset eivit voi olla yksinoikeuden
kohteena, kun otetaan huomioon kilpailijoi-
den, pakkausten valmistajien ja juomien
tuottajien etu.

11. Koska hallinnolliset keinot oli kiytetty
loppuun, rekisteréintihakemuksen esittdnyt
yritys rajoitti ennen oikeudenkéynnin vireil-
lepanoa 6.5.2002 paivityssi kirjelmissi tava-
ramerkkihakemuksensa koskemaan seuraa-
via luokkaan 32 kuuluvia tuotteita: "hedel-
méimehupohjaiset juomat ja hedelmémehut”.

B Valituksenalainen tuomio

12. Edelldi mainituista 28.2.2002 tehdyisti
paatoksistd nostetut kumoamiskanteet kési-
teltiin yhdessd, minka jialkeen ne hylattiin
valituksenalaisella 28.1.2004 annetulla
ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen
tuomiolla,

13. Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistui-
men tuomiossa yksil6idddn kisittelyn kohde
6.5.2002 tapahtuneen luopumisen perus-
teella (11 ja 12 kohta) ja rajataan oikeudelli-
nen tarkastelu koskemaan asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa,
jolloin hakemuksissa niin ikddn mainittu
¢ alakohta on jitetty tarkastelun ulkopuolelle
(13-15 kohta).



DEUTSCHE SISI-WERKE v. SMHV

14. Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistui-
men asiassa SAT.1 vastaan SMHV
(SAT.2) 2.7.2002 antaman tuomion® ja
asiassa Unilever vastaan SMHV 5.3.2003
antaman tuomion® perusteella 31 kohdassa
todetaan, etta 7 artiklan 1 kohdan b alakoh-
dassa tarkoitetut tavaramerkit ovat tavara-
merkkeji, joita kohdeyleisén mielestd kayte-
tiin tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa
kuvailemaan kyseisid tavaroita tai palveluja.

15. Sen jilkeen kun tuomion 33 kohdassa on
muistutettu siitd, ettd merkin erottamiskykya
voidaan arvioida ainoastaan yhtdaltd suh-
teessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita
varten rekisterintida on haettu, ja toisaalta
suhteessa siihen, miten kohdeyleisé ymmar-
tdd tavaramerkin, 36 kohdassa todetaan, etta
tissd tapauksessa kyseisid tavaroita ovat
hedelmédmehut, kun kohdeyleisénd puoles-
taan ovat loppukuluttajat.

16. Taman jilkeen tuomiossa korostetaan
erityispiirteitd, joita liittyy siihen, miten
yleisé ymmairtidd kolmiulotteisen merkin,
joka muodostuu itse tavaran ulkoasusta, ja
koska nestemiisen tuotteen pakkaus on
valttamatén kaupankéynnissd, keskivertoku-
luttaja katsoo silléd olevan ensisijaisesti aino-
astaan pakkaustarkoitus, jolloin se hyviksy-
tadn tavaramerkiksi vain, jos se voidaan heti
ymmartdd niin, ettd silld ilmaistaan niiden
tavaroiden tai palvelujen kaupallinen alku-
perd (37 ja 38 kohta).

4 — Asia T-323/00, SAT.1 v. SMHV (SAT.2), tuomio 2.7.2002
(Kok. 2002, . 11-2839).

5 — Asia T-194/01, Unilever v. SMHYV, tuomio 5.3.2003
(Kok. 2003, s. I1-383).

17. Edelld esitettyjen perusteiden mukaisesti
tuomiossa arvioidaan, etti tutkimus, jota
SMHYV on tehnyt joillakin Internet-sivuilla,
osoittaa, ettd kyseisid pusseja kiytetddn
juomien, erityisesti hedelmdamehujen, pak-
kaamiseen eri puolilla maailmaa ja ettd
tillaisia pusseja kiytetddn yhteisén alueella
nestemiisten elintarvikkeiden pakkaamiseen.
Pusseja Kkéytetddn siten vyleisesti tallaisille
tuotteille, eika silld ei ole riittdvin leimallista
epatavallista luonnetta, jotta keskivertokulut-
taja katsoisi timin pakkauksen ilmaukseksi
tavaran erityisesti alkuperasté (40—42 kohta).

18. Tuomion 44-52 kohdassa kisitellddn
SiSi-Werken hakemuksen kohteena olevia
kolmiulotteisia muotoja verrattuina lajityy-
pilliseen pystyasennossa pysyvdn pussin
muotoon ja péitelladn, ettd ne ovat aino-
astaan muunnelmia tistd muodosta ja ettd
ndmi erityispiirteet kokonaisuutena arvioi-
tuina eivit saa aikaan kunkin kyseessi olevan
pussin kokonaisvaikutelmaan selvdd eroa
samanlaisen pussin tavanomaiseen ulko-
asuun nidhden, joten keskivertokuluttajan
mieleen ei voi jiddd mallin eri osien yhdis-
telmd, joka eroaisi muista.

19. Tuomiossa hyldtddn valittajana olevan
yrityksen vaatimus myos toisella perustelulla,
joka koskee riidanalaisten kolmiulotteisten
muotojen rekisterdimisestd aiheutuvaa
monopolisoitumisen vaaraa, vaikkakaan
hakijan kilpailijoiden intressi saada vapaasti
valita omien tuotteidensa muoto ei saakaan
olla peruste tillaisen hakemuksen hylkdami-
selle eikd kriteeri kyseisen tavaramerkin
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erottamiskyvyn arvioimiseen (32 kohta);
siind pidetddn siten perusteltuna, ettd
SMHV:n valituslautakunta otti timén huo-
mioon ja totesi, ettd riidanalaisilta pusseilta
puuttui erottamiskyky (54 kohta).

III Asian kisittelyn vaiheet yhteiséjen
tuomioistuimessa

20. SiSi-Werken valituskirjelmd saapui
yhteiséjen tuomioistuimen kirjaamoon
8.4.2004; SMHYV toimitti vastineensa
28.6.2004; valittajan vastauskirjelmd toimi-
tettiin 22.10.2004, mutta valituksen vasta-
puoli el vastannut tihén.

21. Suullinen kisittely, johon osallistuivat
molempien asianosaisten edustajat, pidettiin
16.6.2004.

IV Valitusperusteiden tutkiminen

22. Valittajana oleva yritys esittdd rakenteel-
taan puutteellisessa asiakirjassa kolme perus-
tetta, jotka koskevat asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
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tulkintaa. Siind luetellaan ensin viisi syytd,
joiden vuoksi se on asiasta eri mieltd, ja
tamain jilkeen siind puidaan epéjarjestyksessa
ja epdjohdonmukaisesti erilaisia perusteluja,
ilman ettd tdsmennettiisiin perustetta, johon
niill4 viitataan, joten yhteistjen tuomioistuin
joutuu hankalaan tehtivain eli selvittimaén
valituksen oikeaa sisaltod.

A Viitekehys, jonka perusteella merkkien
erottamiskykyd arvioidaan (emsimmidisen
valitusperusteen ensimmdinen osa)

23. SiSi-Werke viittda ensimmaisen oikeus-
asteen tuomioistuimen tehneen virheen raja-
tessaan niiden pakkaustuotteiden alaa, jotka
on otettava huomioon arvioitaessa tavara-
merkkien erottamiskyky4, kun se on valinnut
pakkausten muodot, joita on yleisesti ole-
massa nestemiisten elintarvikkeiden maail-
manmarkkinoilla. Sen mielestd alueellinen
soveltamisala pitéisi supistaa yhteisén aluee-
seen ja aineellinen soveltamisala hedelma-
mehupohjaisten juomien ja hedelmdmehujen
pakkauksiin.

24. Todellisuudessa valittaja haluaa selvittaa,
onko arvioitaessa timdn merkkien luokan
erottamiskykyd otettava huomioon ainoas-
taan nimenomaan asianomaisten tuotteiden
pakkausten ulkondké vai samankaltaisten
tuotteiden pakkausten ulkondké. Viimeksi
mainittu ndkemys on asianmukaisempi.
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25. Tavaran tai sen pakkauksen muoto voi
olla tavaramerkki, kunhan se voidaan ase-
tuksen N:o 40/94 4 artiklan mukaisesti
esittdd graafisesti ja se tdyttda télle oikeudel-
liselle vilineelle asetetun erottamistehtivin. ¢

26. Kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdan, 38 artiklan 1 kohdan ja
51 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan
erottamiskyvyn puuttuessa rekisteréintihake-
mus on hyléttiva tai jo rekisterdity tavara-
merkki on julistettava mitdttémaksi.

27. "Erottamiskyky” on siten méarittelema-
ton oikeudellinen kisite, joka liittyy tdmén
erityisominaisuuden olennaiseen tehtéviin
eli sifhen, ettd tavaramerkilld taataan kulut-
tajalle tai loppukéyttijille se, ettd tavaramer-
killd varustetulla tuotteella on tietty alkupers,
jolloin kyseinen tavara tai palvelu voidaan
ilman sekaannusvaaraa erottaa sellaisista
tavaroista ja palveluista, joilla on toinen
alkuperd. Tami késite merkitsee siis sit4,
ettd tavaramerkin on kyettdvd tdyttimadn
tdmd tehtédvi eli takaamaan tavaran alkupera
erehtymittomasti. ”

6 — Ks. asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002 (Kok. 2002,

s. 1-5475, 73 kohta); yhdistetyt asiat C-53/01—-C-55/01, Linde

., tuomio 8.4.2003 (Kok. 2003, s. I-3161, 38 kohta) ja asia

C-218/01, Henkel, tuomio 12.2.2004 (Kok. 2004, s. 1-1725,

29 kohta), joissa tulkitaan jasenvaltioiden tavaramerkkilain-

sdddiannon ldhentimisestd 21 pdivand joulukuuta 1988 annet-

tua ensimmiistd neuvoston direktiivia 89/104/ETY
(EYVL 1989, L 40, 5. 1).

7 — Samansuuntaisesti todettiin em. asiassa Henkel annetun
tuomion 30 kohdassa ja em. yhdistetyissé asioissa Linde ym.
annetun tuomion 40 kohdassa. Ks. mybs asia C-107/03 P,
Procter & Gamble, tuomio 23.9.2004 (28 kohta, ei vield
julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

28. Tamén maidrittelemiattomin kisitteen
konkretisoiminen edellyttdd yksittaistapauk-
sessa sitd, ettd tutkitaan kahta muutakin
seikkaa. Ensinndkin on otettava huomioon
vaikutukset tai suoritukset, joita merkilld
pyritidn ilmentdmién, ja toisaalta se, miten
kohdeyleisé eli tavanomaisesti valistunut
sekd kohtuullisen tarkkaavainen ja huolelli-
nen keskivertokuluttaja oletetusti mieltia
tavaramerkin. ®

29. Nimi arviointiperusteet eivit vaihtele, ®
mutta ei ole epiilystidkidn siité, ettd arvioin-
tiin vaikuttaa ratkaisevasti merkin laatu. On
ilmeistd, ettd se, miten intensiivisesti ja
laajasti ihminen vastaanottaa viestin, riippuu
viestin luonteesta ja siitd aistista, jolla se
havaitaan; '° nikéaistin osalta kaksiulotteisen
kuvion havaitseminen ei ole samanlaista kuin
kolmiulotteisen esineen havaitseminen.

30. Ero suurenee, mikili viimeksi mainittu
kuvio on tavaran tai sen pakkauksen
11 eqqe . . .
muoto, — silld koska kyseessi on esine, johon

8 — Em. yhdistetyissi asioissa Linde ym. annetun tuomion 41 kohta
ja asiassa Procter & Gamble annetun tuomion 29 kohta.
Samansuuntaisesti myos asia C-136/02 P. Mag Instrument,
tuomio 7.10.2004 (19 kohta, ei vield julkaistu oikeustapaus-
kokoelmassa).

9 — Néin on todettu em. asiassa Philips annetun tuomion
48 kohdassa ja em. yhdistetyissd asioissa Linde ym. annetun
tuomion 42 kohdassa.

10 — Asiassa C-273/00, Schieckmann, antamassani ratkaisuehdo-
tuksessa (tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. 1-11737) sain
tilaisuuden tutkia ihmisen eri aistien havainnointikykya
(22 kohta ja sitd seuraavat kohdat).

11 — Totesin em. asiassa Henkel 14.1.2003 antamassani ratkai-
suehdotuksessa, ettd nesteiden, kuten myds kaasujen ja
tiettyjen rakeina esiintlvien tai helposti murenevien aineiden,
joilla' ei ole tdysin kiintedd olomuotoa, ja joilla ei ole
maardttyd kokoa ja ulkomuotoa pakkaus on ainoa kuluttajan
havaittavissa oleva muoto, joka voi olla graafinen (12 kohta).
Tami nikemys hyviksyttiin em. tuomiossa, jossa todettiin,
ettd tillaisissa tapauksissa valittu pakkaus antaa tavaralle
muodon, jolloin pakkaus on rinnastettava tavaran muotoon
(33 kohta).
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ei liity mitddn kuviota eikd sanaa, sen
erottamiskyvyn arviointi on vaikeampaa,
koska keskivertokuluttajat eivit ole tottuneet
olettamaan tavaroiden muodon perusteella,
etti niilld on tietty alkuperi. '?

31. Niin ollen SiSi-Werken valitus olisi
asianmukainen, ellei se perustuisi hyvin
yksinkertaistettuun nékemykseen yhteistjen
tuomioistuimen oikeuskiytdnnostid. Tieten-
kin on tutkittava tavarat tai palvelut, joita
rekisteréiminen koskee, mutta ei ainoastaan
niité, joita se erityisesti koskee, vaan myos ne,
jotka kuuluvat samaan ryhmaéén, tyyppiin tai
luokkaan, eli ne, joita myydddn samanlaisten
kanavien kautta ja samoille kuluttajille ja
jotka saattavat joutua ristiriitaan keskeniin,
kun ndma tekevit valintansa,

12 — Em. asiassa Procter & Gamble annetun tuomion 50 kohta ja
asiassa Mag Instrument annetun tuomion 30 kohta. Edelld
esitetty ei kuitenkaan merkitse sit4, ettd, kuten totesin asiassa
Linde ym. 24.10.2002 antamassani ratkaisuehdotuksessa,
kolmiulotteiseen tavaramerkkiin olisi sovellettava erottamis-

arvioinnin osalta tiukempia ja ankarampia kriteereji
kuin mihin tahansa muun tyyppisiin tavaramerkkeihin
(tuomion 46 kohdassa esitetdan samankaltainen toteamus).
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32. Ehdotin asiassa Merz & Krell 18.1.2001
antamassani ratkaisuehdotuksessa'® silld
perusteella, ettd tavaramerkin haltijalla tava-
ramerkkinsé perusteella olevat oikeudet ovat
luonteeltaan vilineellisid, ettd kun arvioidaan
sen erottamiskykyd, on otettava huomioon
“se vaikutelma, jonka kyseessd olevan tyyp-
pisen tavaran tai palvelun keskivertokuluttaja
saa” (44 ja 43 kohta). Lisaksi totesin asiassa
Ansul 2.7.2002 antamassani ratkaisuehdo-
tuksessa, ' ettd timi erityisominaisuus edel-
lyttdd tunnuksen ja tuotteen vilistd sidettd,
joka luo tuotteille paikan markkinoilla sen
kasityksen vilitykselld, jonka kuluttajat muo-
dostavat ja jonka avulla ne tunnistavat
tuotteen (64 kohta). Tdstd seuraa, ettd jotta
kyettiisiin ratkaisemaan, onko se erottamis-
kykyinen ja tiyttddko se ndin ollen keskeisen
tehtdvinsi, on tirkedd tarkastella alan raken-
netta ja myyntikanavia. Mainitsin kyseisessa
asiassa Ansul antamassani ratkaisuehdotuk-
sessa esimerkkind, ettd elintarvikesiilykkei-
den tavaramerkin kaytolla ei ole mitddn
tekemistd tietokonejirjestelmien elektronis-
ten osien tavaramerkin kéiyton kanssa.

33. Tastd syystd sen osoittamiseksi, onko
valmistuspaikan ilmoittaminen asianmukai-
nen tapa erottaa tuotteet toisistaan, on
otettava huomioon tuotevalikoima, jota
kuluttajan on tutkittava valintaansa tehdes-
sdln; tissd yhteydessi on johdonmukaista
ajatella, ettd kun kyseessé on hedelmimehu-
pohjaisille juomille ja hedelmémehuille tar-
koitetun pakkauksen muoto, arvioinnin vii-
tekehys on rajoitettava nestemadisiin elintar-

13 — Asia C-517/99, Merz & Krell, tuomio 4.10.2001 (Kok. 2001,
s. 1-6959).

14 — Asia C-40/01, Ansul, jossa annettiin tuomio 11.3.2003
(Kok. 2003, s. -2439).
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vikkeisiin, jotka on tarkoitettu samoille
kuluttajille ja joita myydddn samojen kana-
vien kautta, joten niiden perusteella on
asianmukaista selvittdd, miten hyvin tavaran
alkuperi voidaan erottaa merkin avulla. SiSi-
Werken tdiméin alueen hyvin pieneksi rajaava
lahtokohta johtaa absurdiin tilanteeseen,
koska se, ettd tutkittaisiin vain ne nimen-
omaiset tuotteet, joita merkilld pyritiadn
symboloimaan, tekisi mahdottomaksi sen
selvittimisen, tiyttdako tavaramerkki asian-
mubkaisesti tehtivinsi eli tuotteiden yksiloi-
misen sen perusteella, mistd yrityksesti ne
ovat perdisin.

34. SMHYV varoittaa perustellusti siitd, ettd
kun tietyn tyyppiseen tietylle tavaralle kiy-
tettividn pakkaukseen tottunut henkils
nikee ensimmadistd kertaa samanlaisen pak-
kauksen toisella tavaralla, hin ajattelee, ettd
kyseessd on yksi pakkaamistapa, eiké siten,
ettd se ilmaisisi tavaran alkuperin, mistd
syystd sen mielestd ei ole sallittua tutkia
kuluttajien vaikutelmaa siten, ettd otetaan
huomioon yksinomaan pakkaukset, joita
kéytetddn rekisterdintihakemuksessa maini-
tuissa tavararyhmissi.

35. Valittajana olevan yrityksen valitus-
peruste on perusteeton myds alueellisen
rajauksen osalta, koska vaikka sen rajaami-
nen yhteisén alueeseen on asianmukaista,
kun kyseessd on asetuksen N:o 40/94 8 artik-
lan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun
hylkdédmiseen liittyvd syy, jotta kyetdén sel-
vittdmédn, onko kahden yhteisén tavaramer-
kin vililld sekaannusvaara, se ei ole kuiten-
kaan perusteltavissa, kun pyritiddn selvitti-
médn merkin abstrakti erottamiskyky.

36. Kaiken kaikkiaan ei ole olemassa mitian
sellaista oikeussddntéd, jonka perusteella
ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin olisi
ollut velvollinen tekemaan SiSi-Werken
ehdottamia selvennyksid, minkd vuoksi sen
tuomiossa ei ole minkiénlaista oikeudellista
virhett4,

B Pussien luonnehtiminen "perusmuodoiksi”
(ensimmidisen valitusperusteen toinen osa)

37. Valittaja viittdd myos, ettd ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt oikeu-
dellisen virheen, kun se on katsonut riidan-
alaisten pussien olevan “geometrisid perus-
muotoja”, koska SiSi-Werke on ainoa yritys,
joka on tuonut ne Euroopan hedelmamehu-
markkinoille, joten niitd ei voida pitda
tallaisten juomien pakkausten normaalimuo-
tona. Sen mielestd tuomiossa on tehty virhe,
kun sen ei ole katsottu olevan erottamisky-
kyinen sen vuoksi, ettd sitd kiytetddn yleisesti
ndiden mehujen kaupassa, koska tillaisella
perusteella hylittiin rekisterdinti asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
nojalla ja suojeltiin sithen liittymétonta
yleistd etua, joka sopii saman sdidnndksen
¢ alakohtaan.

38. Koska timié peruste on ristiriidassa
niiden ndkemysten kanssa, joita on esitetty
tuomion 46 kohdassa ja sitd seuraavissa
kohdissa rekisterditiviksi haettujen muoto-
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jen ja niiden ominaisuuksien osalta, se on
jatettdva tutkimatta, koska muutoin yhtei-
sdjen tuomioistuin puuttuisi alueeseen, joka
siltd on kielletty muutoksenhaun yhteydessi,
eli arvioisi todistusaineistoa, mikéd ei kuulu
tuomioista tehtyjen tillaisten valitusperustei-
den kisittelyn yhteyteen.

39. Tamai valitusperuste ei ole sen merkityk-
sellisempi myoskadn siind tapauksessa, ettd
myonnetddn SiSi-Werken ehdottamalla
tavalla se, ettd ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuin on todennut rekisteréitiviksi
haettujen muotojen erottamiskyvyn puuttu-
van sen vuoksi, etti niitd voidaan kayttda
yleisesti hedelmdmehujen pakkauksina,
koska tdssd tuomion 41 kohdan lopussa
esitetyssd toteamuksessa ei kyseenalaisteta
erottamiskykyéd siten, etti sovellettaisiin
yleistd etua, joka on epitavallinen asetuksen
7 artiklan 1 kohdan b alakohdan yhtey-
dessi, ™ vaan, kun tuomiota luetaan tarkasti,
siind tarkastellaan sitd, ettd erottamiskyvyn
ulottuvuus on erilainen.

40. Tami toteamus perustuu néet siihen,
etti pyritddn perustelemaan objektiivinen
ympéristd, joka on valittu erottamiskyvyn
arvioimista varten, silld, ettd koska merkkid
kiytetddn yleisesti nestemiisten elintarvik-
keiden pakkauksena, silli ei ole riittivin

15 — Muistutettakoon siité, ettd yleinen etu heijastaa eri nékokul-
mia aina kyseisen esteen syyn mukaisesti (yhdistetyt asiat
C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v. SMHYV, tuomio
29.4.2004, Kok. 2004, s. I-5089, 45 ja 46 kohta), eikid
asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa voida tulkita siten,
ettd siind kiellettiisiin rekisterdiméstd tavaramerkkeji, joita
voidaan kiyttdd tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa
kyseessa olevien tavaroiden tai palvelujen esittimiseen, vaan
talla on merkitystd sovellettaessa asetuksen saman artiklan
¢ alakohtaa (asia C-329/02 P, SAT.1 v. SMVH, tuomio
16.9.2004, Kok. 2004, s. -8317, 36 kohta).
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leimallista epitavallista luonnetta, jotta kes-
kivertokuluttaja katsoisi tdmin pakkauksen
sellaisenaan ilmaukseksi erityisestd kaupalli-
sesta alkuperistd (42 kohta). Tdmi ongelma
liittyy myds seuraavaan valitusperusteeseen,
jossa tutkitaan sitd, eroavatko rekisteroitd-
viksi haetut tavaramerkit riittivisti pysty-
asennossa pysyvin mehupussin perusmal-
lista.

41. Kaiken kaikkiaan ensimmaiisen oikeus-
asteen tuomioistuin ei totea erottamiskyvyn
puuttumista vetoamalla kilpailijoihin intres-
siin vilttaa se, ettd tietyt muodot monopoli-
soidaan, kuten selitin jaljempénd tutkiessani
viimeistd valitusperustetta, vaan se viittaa
siihen, etté riidanalaisia pakkauksia kiytetddn
markkinoilla yleisesti, jolloin sen tarkoituk-
sena on korostaa vaikeuksia, joita ostajalle
aiheutuu, kun hinen pitdisi tunnistaa ne
tiettyja tuotteita kuvaaviksi. Niin ollen myods
timi ensimmaisen valitusperusteen toinen
osa on hylattiava.

C Viitetty ankarampi subtautumistapa kol-
miulotteisten tavaramerkkien vilisid
eroja kohtaan (toisen valitusperusteen ensim-
midiinen osa)

42. SiSi-Werke arvostelee sitd, ettd valituk-
senalaisessa tuomiossa asetetaan hyvin kor-
kea kynnys sille, ettd tavaran pakkauksesta
koostuvat kolmiulotteiset tavaramerkit olisi-
vat erottamiskykyisid, kun puolestaan kak-
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siulotteiset merkit, jotka eroavat vain vihin
tavanomaisista geometrisista muodoista,
hyviksytadn rekisterditiviksi. Se katsoo, ettd
kun ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin
ei ole tulkinnut asiaa niin, se on rikkonut
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohtaa.

43. Tamékéan valitusperuste el voi menes-
tyd. Kuten olen jo todennut, tavaramerkin
erottamiskyky selvitetddn samoin perustein
sen tyypistd riippumatta, mika ei estd sitd,
ettd arviointi on joidenkin merkkien, kuten
kolmiulotteisten merkkien osalta niiden eri-
tyisluonteen vuoksi monimutkaisempaa
(tamin ratkaisuehdotuksen 29 ja 30 kohta), *¢
koska, kuten olen niin ikdén esittinyt,
keskivertokuluttajat eivit ole tottuneet olet-
tamaan heille tarjottavien tavaroiden muo-
don perusteella, ettd niilld on tietty alkupers,
jos niihin ei liity mitddn kuviota eikd sanaa.

44. Niin ollen on todettava, ettd mitid
enemmin muoto, jonka rekisterdintia on
haettu, muistuttaa tavaran muotoa, sitd
todennikoisempéd on, ettd kyseiselti muo-
dolta puuttuu erottamiskyky.'” Nesteen
pakkaus kuvaa itse nestettd, joten pakkauk-
sen muoto ei ole asianmukainen tavara-
merkki, eikd yksin se seikka, ettd timd muoto

16 — Strébele, P., Absolute Eintragungshindernisse im Marken-
recht, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 2001,
s. 665, katsoo, ettd ei ole olemassa mitddn oikeudellista
perustaa sille, ettd muutettaisiin sdant6ja, jotka koskevat
kolmiulotteisten tuotteiden ja pakkausten erottamiskykya.

17 — Em. asiassa Mag Instrument annetun tuomion 31
ja 32 kohta.

on muunnelma tavanomaisesta muodosta,
riitd osoittamaan, ettd tavaramerkki on
erottamiskykyinen, koska edellytetddn sit4,
ettd kuluttaja erottaa tavaran muista niin,
ettd hinen ei tarvitse enempéé pohtia asiaa
eikd olla erityisen huolellinen tidssd suh-
teessa. '®

45. Tissd tehtdvassd on suositeltavaa tur-
vautua kokemukseen ja kiyttdd empiirisid
periaatteita markkinoilla olevien muotojen ja
pakkausten vertailemiseen siten, ettd yhden
tillaisen ilmestyminen markkinoille olisi
pitevi peruste pitdd sitd erottamiskykyi-
send,'” koska sen levinneisyys saattaa vai-
kuttaa kuluttajien vastaanottamiskykyyn,
joka ei timén tyyppisten merkkien osalta
liene erityisen hyvi,?° varsinkaan siina
tapauksessa, ettd kyseessd ovat paivittidistuot-
teet, joiden ulkoasu eroaa hyvin vdhin
samankaltaisten tuotteiden ulkoasusta, jol-
loin ostaja tutkii pikemminkin péaallysmer-
kintdd kuin muotoja.”’ Samalla tavoin on
asianmukaista arvioida yleisesti kiytettyja
pakkauksia tai tiettyji perusmuotoja, mika
ei merkitse sité, ettd tille tavaramerkkiluo-
kalle asetettaisiin ankarampia edellytyksia
niiden erityispiirteitd arvioimatta.

18 — Edellisessé alaviitteessd mainitussa asiassa annetun tuomion
32 kohta.

19 — Pollaud-Dulian, F., "Les marques tridimensionnelles en droit
communautaire”, julkaisussa Revice de jurisprudence de droit
des affaires, nrot 8-9 (2003), s. 712, ja Hetzelt, N,
Dreidimensionale Marken — Freihaltebediirftigkeit, Unter-
scheidungskraft und Schutzumfang Koln, 2004, s. 146.

20 — Hetzelt, N., edellisessa alaviitteessi mainitun teoksen s. 141.

21 — Strobele, P., em. teoksen s. 666, ja Ketzelt, N., em. teoksen
s. 146.
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46. Tuomiossa suoritettu tarkastelu on
edelld mainittujen sdéntéjen mukainen, kun
siind todetaan, etti riidanalaisia pusseja
kiytetddn yleisesti nestemiisten elintarvik-
keiden — joihin kuuluvat hedelmédmehujen
kaltaiset juomat — kaupassa, miké estdi sen,
ettd keskivertokuluttaja pitédisi pakkausta
tavaran kaupallisen alkuperén ilmauksena.
Valittajana olevan yrityksen esittdméit muo-
toiluelementit vastaavat lisdksi lajityypillista
pussin muotoa tai ovat lilan vahaisid jaddak-
seen asianomaisen kohdeyleison muistiin.
Tamain jilkeen tuomiossa tutkitaan kolmea
elementtid, joihin sisiltyy visuaalisesti havait-
tavia eroja: pussin keskeiset muodot (suora-
kulmio, soikio, kolmio), sivupainallukset ja
metallinen ulkondks, ja niitd tarkastellaan
sitten erikseen ja yhdessi®* (41, 42 ja
46-52 kohta).

47. Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin
turvautuu siten asianmukaisiin tietoldhtei-
siin, joten valitun menetelmén laillisuutta ei
objektiivisesti arvioiden pidd epdilld, kun
otetaan huomioon sellaisia tekijoita kuin
tuoteryhmi ja mallin monimutkaisuus, jotka
ovat mainittujen parametrien mukaisia, eikd
sen ratkaisua voida tiltd osin arvostella, joten
valittajan valitusperuste on hylattivi.

22 — Asiassa C-251/95, Sabel, 11.11.1997 annetussa tuomiossa
(Kok. 1997, s. 1-6191, 23 kohta) verrattiin kahta tavaramerk-
kia sen selvittamiseksi, siséltyisiko niihin samankaltaisuuksia,
joita ei voitaisi hyviksys, ja siind noudatettiin samankaltaista
menetelmid viittaamalla tavaramerkeistd syntyvddn koko-
naisvaikutelmaan, jolloin huomioon on otettava erityisesti
tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat.
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48. Tdma valitusperuste on hylattiva vield
siltd osin kuin siind pyritdén riitauttamaan
tosiseikkoja koskevat arvioinnit, joita on
tehty valituksenalaisen tuomion mainituissa
kohdissa, silld kuten olen todennut, ensim-
miisessid oikeusasteessa vahvistettuja tosi-
seikkoja ei voida tutkia muutoksenhaun
yhteydessa.

D Perustelujen puuttuminen (toisen valitus-
perusteen toinen osa)

49. Valittajana oleva yritys viittad, ettd
SMHYV ja jotkin kansalliset elimet ovat
rekistertineet riidanalaisten merkkien kaltai-
sia tavaramerkkejd saman kaupallisen sekto-
rin tuotteille, mistd syystd ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuin ja SMHYV olisivat
tissd tapauksessa velvollisia perustelemaan,
miksi ne eivit olisi soveltuvia tdyttdimain
timén tyyppisen teollisen omaisuuden kes-
keista tehtdvaa.

50. Tamin valitusperusteen kohde vaihtelee
sen mukaan, onko samankaltaisia merkkeja
aikaisemmin rekisteréity kansallisessa jirjes-
telmiéssi vai yhteisén jarjestelmassi.

51. Ensin mainitussa tapauksessa ratkaisu
ilmenee implisiittisesti edelld mainitussa
asiassa C-218/01, Henkel, annetusta tuo-
miosta, silld sen 63 ja 64 kohdassa todettiin,
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ettd se, ettd tavaramerkki on rekisterdity
jasenvaltiossa tiettyjd tavaroita varten, ei
merkitse sitd, ettd samanlainen tai saman-
kaltainen merkki pitdisi rekisterdidi tai olla
rekister6iméttd samoja tai samankaltaisia
tavaroita varten toisessa jasenvaltiossa.

52. Tatd nikemystd, joka perustuu, kuten
kyseisessd asiassa antamassani ratkaisuehdo-
tuksessa (24 kohta) korostin, siihen, etti
valtioiden vililli ei ole olemassa alistus-
velvoitetta, joten ei ole olemassa velvoitetta
padtyid samoihin lopputuloksiin,** sovelle-
taan myds silloin, kun SMHV:n ja kansallisen
elimen vilille muodostuu yhteys, joten
jasenvaltioiden piirissi tehdyt padtokset eivit
sido SMHYV:ti.

53. Tavaramerkin rekister6imiseen sovelle-
taan erityissddntdjd, jotka ovat sovellettavissa
joissain konkreettisissa tilanteissa, joten
merkki, joka on erottamiskykyinen tietylla
alueella, saattaa olla erottamiskyvyton, mikali
alueellinen rajaus muuttuu.

54, Valituksenalaisen tuomion 56 kohdassa
annettu vastaus on tidminsuuntainen, kun
siind todetaan, ettd jisenvaltioissa jo tehdyt

23 — Tédman vaikuttamatta siihen, ettd tavaramerkkidirektiivilla
toteutetun osittaisen yhdenmukaistamisen vaikutuksesta
kansallisia oikeussdantéja on tulkittava timén yhteisén
oikeussdinnén sanamuodon ja padmadran mukaisesti.

rekisteréinnit ovat “seikkoja, jotka voidaan
ainoastaan ottaa huomioon yhteisén tavara-
merkkid rekisterditdessd”, ja lisdtddn, ettd
“valituslautakunta on vastaavasti ottanut
perustellusti huomiocon kansalliset rekister-
Oinnit esittdessddn, ettd ndmi eivit anna
aihetta tuomion muuttamiseen”. On siis
todettava yhtdaltd, etta SMHYV saattoi perus-
tellusti hylitd ndiméd muualla annetut ennak-
kotapaukset perusteluitta, ja toisaalta, ettd
ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin ei
ole jattinyt ratkaisuaan perustelematta.

55. SMHV:lta tulevien ohjeiden osalta vali-
tuksenalaisen tuomion 55 kohdassa esitetddn
riittdvit perustelut, kun siinéd tismennetidn,
ettd ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistui-
men oikeuskdytinnén mukaan ennakko-
tapaukset eiviit ole sitovia, koska sitd, voi-
daanko merkki rekister6idd yhteisén tavara-
merkiksi, on arvioitava yksinomaan yhteisén
asiaa koskevan lainsdddénnon nojalla eika
valituslautakuntien aiemman péatéksenteko-
kdytdannon pohjalta. Valittaja on ilmaissut
olevansa tistd menettelytavasta yhtd mieltd.

56. Vaikka tité vastausta pidettiisiinkin epé-
tyydyttivind, puutteella ei olisi merkitysti,
koska ohjeet, joihin SiSi-Werke viittaa vali-
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tuskirjelmassaan, ajoittuvat myshemmiksi **
kuin riidanalaiset hallinnolliset padtokset,
joten SMHYV ei voinut olla sidottu toimiin,
joita ei tuolloin ollut vield toteutettu.

E Kilpailijoiden etu pddtiksen perusteena
(kolmas valitusperuste)

57. SiSi-Werke arvostelee siti, ettd valituk-
senalaisessa tuomiossa sovelletaan asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja
otetaan huomioon ainoastaan kilpailijoiden
yleinen etu eikd, kuten olisi pitanyt, kulutta-
jien etua, jolloin unohdetaan se, etti kyseisié
pakkauksia on kiytetty esteettd vuosien ajan.

58. Tissd perusteessa nojaudutaan valituk-
senalaisen tuomion virheelliseen tulkintaan.
Kun 32 ja 54 kohtaa luetaan yhdessd, voidaan
paitelld painvastaista, koska ensin mainitussa
kohdassa todetaan, ettd yrityksen kilpailijoi-
den intressi ei sindnsd ole peruste tavara-

24 — Tavaramerkkejia nro 2662781 ja nro 2662765 haettiin
rekisteroitiviksi 22.4.2002, ja ensin mainittu hyvaksyttiin
1.3.2004 ja jélkimmaéinen 19.3.2004; viimeisintd, tavaramerk-
kid nro 2899078, haettiin rekisterditiviksi 21.10.2002, ja se
rekisteroitiin 23.1.2004.
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merkin rekisteréimistd koskevan hakemuk-
sen hylkdamiselle eikd myoskdan yksinddn
riittdvd kriteeri kyseisen tavaramerkin erot-
tamiskyvyn arvioimiseen, erottamiskyvyn
puuttumista kisitellddn seuraavissa kohdissa
(33-53 kohta) ja 54 kohdassa korostetaan,
ettd valituslautakunnan péitoksessi esitetty
viittaus pystyasennossa pysyvien pussien
monopolisoitumisen vaaraan selittyy sill4,
ettd ne eivit kykene tiyttdmaén tavaramerk-
kien olennaista tehtdvdd “asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaan
perustuvan ehdottoman hylkiysperusteen
mukaisesti, joka liittyy yleisen edun huomi-
oon ottamiseen”.

59. Ei siis voida viittdd, ettd ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuin olisi todennut
rekisterditidviksi haettujen merkkien erotta-
miskyvyn puuttumisen siten, ettd se olisi
ottanut ainoastaan Kkilpailijat huomioon,
koska sen ratkaisun perustana on se, etti
kuluttajien on mahdotonta valita mehuja
siten, ettd niiden alkuperé olisi taattu, koska
merkki ei kerro heilla riittavalld tavalla niiden
kaupallisesta alkuperiésti. Nimenomaan
kuluttajien etu on peruste evitd sellaisten
tavaramerkkien rekisteréiminen, jotka eivit
ole erottamiskykyisia.

60. Edelld esitetyn perusteella my6s viimei-
nen valitusperuste on hylattiva.
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V Oikeudenkiyntikulut

61. Yhteisdjen tuomioistuimen tydjarjestyk-
sen 122 artiklassa, luettuna yhdessi tyojirjes-

VI Ratkaisuehdotus

tyksen 69 artiklan 2 kohdan kanssa, jota
118 artiklan nojalla sovelletaan muutoksen-
hakuun, méaératiaan, ettd asianosainen, joka
hivida asian, on velvoitettava korvaamaan
oikeudenkiyntikulut. Mikili siis valittajan
esittdmit valitusperusteet hylitadn ehdotta-
mallani tavalla, se on velvoitettava korvaa-
maan tisti muutoksenhausta aiheutuneet
oikeudenkdyntikulut.

62. Edelld esitetyn perusteella ehdotan, ettd yhteisdjen tuomioistuin hylkdisi
valituksen, jonka SiSi-Werke on tehnyt ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen
yhdistetyissd asioissa T-146/02-T-153/02 28.1.2004 antamasta tuomiosta, ja
velvoittaisi valittajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.
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