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UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (seitsemés jaosto)

25 pdivéand syyskuuta 2014*

Yhteison tavaramerkki — Mitdttomyysmenettely — Kolmiulotteinen yhteison tavaramerkki —
Kahden pakatun maljan muoto — Ehdoton hylkddmisperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen —
Kayton seurauksena saavutetun erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen
(EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 3 kohta

Asiassa T-474/12,
Giorgio Giorgis, kotipaikka Milano (Italia), edustajinaan asianajajat I. Prado ja A. Tornato,
kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asiamiehendin
I. Harrington,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa kéydyssd menettelyssd oli ja valiintulijana
unionin yleisessd tuomioistuimessa on

Comigel SAS, kotipaikka Saint-Julien-les-Metz (Ranska), edustajinaan asianajajat S. Guerlain,
J. Armengaud ja C. Mateu,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n ensimmdisen valituslautakunnan 26.7.2012
tekemistd paatoksestd (asia R 1301/2011-1), joka koskee Comigel SAS:n ja Giorgio Giorgisin vilisté
mitattomyysmenettelys,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (seitsemds jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. van der Woude sekd tuomarit
. Wiszniewska-Biatecka (esittelevd tuomari) ja I. Ulloa Rubio,

kirjaaja: E. Coulon,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 31.10.2012 jétetyn kannekirjelmén,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 7.2.2013 jatetyn SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 5.2.2013 jatetyn véliintulijan vastineen,

* Oikeudenkayntikieli: englanti.
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ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 24.5.2013 jitetyn kantajan
vastauskirjelman,

ottaen huomioon sen, etteivit asianosaiset ole kuukauden kuluessa siitd, kun niille on ilmoitettu
kirjallisen kasittelyn péaattymisestd, pyytdneet jarjestimddn suullista kasittelyd, ja padtettyddan ndin ollen
esittelevan tuomarin kertomuksen perusteella ja unionin yleisen tuomioistuimen tyéjarjestyksen 135 a
artiklan nojalla ratkaista asian ilman suullista kasittelya,

on antanut seuraavan
tuomion

Asian tausta

Kantaja, Giorgio Giorgis, sai 11.11.2009 sisaimarkkinoiden harmonisointivirastolta (tavaramerkit
ja mallit) (SMHV) yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009
(EUVL L 78, s. 1) mukaisesti rekisterdinnin kolmiulotteiselle yhteison tavaramerkille nro 8132681, joka
on kuvattu alla.

Tavarat, joita varten rekisterdintid on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta
tavaramerkkien rekisteroimista varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena
kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 30 ja vastaavat seuraavaa
kuvausta: ”Jada, mehujddt, sorbettisekoitukset, jadsorbetit, jddtelot, juotavat jadtelot, jadtelotuotteet,
jaatelojalkiruoat, jaadykkeet, jalkiruoat, jogurttijaddyke, leipomotuotteet”.

Comigel SAS, joka on asiassa viliintulijana, teki 19.1.2010 riidanalaista tavaramerkkid koskevan
mitdttomyysvaatimuksen asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan
ja 7 artiklan 1 kohdan b ja d alakohdan nojalla.

SMHV:n mitittomyysosasto hyviksyi mitattomyysvaatimuksen 21.4.2011 tekemaélldadn paatokselld ja
julisti riidanalaisen tavaramerkin mitdattoméksi kaikkien rekisterdinnin kattamien tavaroiden osalta
asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja
perusteella. Mitdttomyysosasto myos hylkdsi kantajan perustelun, jonka mukaan riidanalainen
tavaramerkki oli tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti kdytén seurauksena
erottamiskykyiseksi.

Kantaja valitti 16.6.2011 SMHV:ssd mitdttdmyysosaston paatoksesta.
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SMHV:n ensimmdinen valituslautakunta hylkédsi valituksen 26.7.2012 tekemallddn paatokselld
(jaljempand riidanalainen p&dtds). Valituslautakunta vahvisti mitdttomyysosaston toteamukset, joiden
mukaan yhtddlta riidanalaiselta tavaramerkilta puuttui asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky ja toisaalta kantaja ei ollut osoittanut, ettd riidanalainen
tavaramerkki oli tullut kyseisen asetuksen 7 artiklan 3 kohdan ja 52 artiklan 2 kohdan mukaisesti
kayton seurauksena erottamiskykyiseksi.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paatoksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
SMHYV ja viliintulija vaativat, ettd unionin yleinen tuomioistuin
— hylkaa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, jotka koskevat asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 7 artiklan 3 kohdan rikkomista.

Ensimmdinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
rikkomista

Kantaja arvostelee valituslautakuntaa siitd, ettd se arvioi virheellisesti riidanalaisen tavaramerkin
erottamiskykya ja rikkoi siten asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan yhteison tavaramerkki julistetaan
mitdttoméksi SMHV:lle tehdylld vaatimuksella, jos se on rekisterdity asetuksen 7 artiklan sddnnosten
vastaisesti. Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa sdddetédén, ettd tavaramerkkejd,
joilta puuttuu erottamiskyky, ei rekisterdida.

Vakiintuneesta oikeuskédytinnosta ilmenee, ettd asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitettu tavaramerkin erottamiskyky merkitsee sitd, ettd tavaramerkki pystyy
yksiloimaan rekisterdintihakemuksessa tarkoitetut tavarat tietyn yrityksen tavaroiksi ja erottamaan ndin
ndma tavarat muiden yritysten tavaroista (ks. yhdistetyt asiat C-344/10 P ja C-345/10 P, Freixenet v.
SMHYV, tuomio 20.10.2011, Kok., s. I-10205, 42 kohta oikeuskayténtoviittauksineen).

Erottamiskykya on arvioitava yhtaalta suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joille sen rekisterdintia
on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleiso, joka muodostuu ndiden tavaroiden tai
palvelujen tavanomaisesti  valistuneista sekd kohtuullisen tarkkaavaisista ja  huolellisista
keskivertokuluttajista, mieltdd tavaramerkin (ks. yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v.
SMHYV, tuomio 29.4.2004, Kok., s. I-5089, 35 kohta oikeuskéytdntoviittauksineen).
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Nyt kisiteltavéssd asiassa valituslautakunta katsoi, ettd kyseessd olevat tavarat olivat elintarvikkeita,
jotka ovat kauppoihin saapuessaan tavallisesti valmiiksi pakattuja, ja ettd kun kyse on valmiiksi
pakattujen tavaroiden myynnistd, kuluttajan tarkkaavaisuuden taso ei ole tavaroiden ulkoasun suhteen
erityisen korkea.

Kantaja moittii valituslautakuntaa siitd, ettd se arvioi kohdeyleison tarkkaavaisuuden tasoa vaarin.
Kantaja esittdd, ettd jadteloiden keskivertokuluttaja osoittaa korkeaa tarkkaavaisuuden tasoa, koska
tama tekee valintansa useiden tekijoiden, kuten jddtelon maun, nauttimistavan, erilaisten jaitelolajien
ja tiettyjen niissé kaytettyjen valmistusaineiden, perusteella.

Tastd riittdd, kun todetaan, ettd riidanalaisen tavaramerkin tarkoittamat tavarat olivat
péivittdistavaroihin kuuluvia elintarvikkeita ja ettd nédin ollen kohdeyleis6on kuuluivat kaikki kuluttajat.
Riidanalaisen tavaramerkin erottamiskykyd on siis arvioitava ottaen huomioon tavanomaisesti
valistuneen sekéd kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan oletetut odotukset (ks.
vastaavasti asia T-129/04, Develey v. SMHV (Muovipullon muoto), tuomio 15.3.2006, Kok., s. 1I-811,
46 kohta oikeuskaytidntoviittauksineen ja asia T-156/12, Sweet Tec v. SMHV (Ovaali muoto), tuomio
12.12.2013, 14 kohta).

Pdinvastoin kuin kantaja vaittad, se seikka, ettd keskivertokuluttaja valitsee jddtelon maun ja omien
mieltymystensd perusteella, ei ole omiaan tekemiddn kuluttajan tarkkaavaisuuden tasosta korkeaa.
Jadtelot ovat nimittdin pdivittdistavaroita, joita myydédédn yleisesti supermarketeissa, jotka eivit ole
kalliita, joiden ostamista ei edelld pitkd harkinta ja joita ostaessaan kuluttajan ei voida katsoa
osoittavan korkeaa tarkkaavaisuuden tasoa. Lisdksi se seikka, ettd kuluttaja valitsee tavarat oman
makunsa mukaan, on itsestddnselvyys silloin, kun kyse on kulutushyodykkeisiin kuuluvista
elintarvikkeista, joiden osalta kuluttajien tarkkaavaisuuden tasoa ei edella 16 kohdassa mainitun
oikeuskdytdannon mukaan pidetd korkeana.

Valituslautakunta katsoi siis perustellusti, ettd kohdeyleis6 koostui sellaisista tavanomaisesti
valistuneista sekd kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista, jotka eivit osoita
erityisen korkeaa tarkkaavaisuuden tasoa, koko Euroopan unionin alueella.

Vakiintuneen oikeuskdytdnnon mukaan itse tavaran ulkoasusta muodostuvien kolmiulotteisten
tavaramerkkien erottamiskykyd koskevat arviointiperusteet eivit eroa muihin tavaramerkkiryhmiin
sovellettavista arviointiperusteista. Néitd arviointiperusteita sovellettaessa kohdeyleiso ei kuitenkaan
valttdimattd mielld asiaa samalla tavalla silloin, kun on kyse itse tavaran ulkoasusta muodostuvasta
kolmiulotteisesta tavaramerkistd, kuin silloin, kun on kyse sanamerkistd tai kuviomerkistd, joka
muodostuu merkistd, joka ei liity silla varustettujen tavaroiden ulkondkoon. Keskivertokuluttajat eivit
nimittdin ole tottuneet olettamaan tavaroiden tai niiden pakkauksen muodon perusteella graafisen tai
sanallisen osatekijan puuttuessa, ettd tavaroilla on tietty alkuperd, joten tillaisen kolmiulotteisen
tavaramerkin erottamiskykyd voi olla vaikeampi osoittaa kuin sana- tai kuviomerkin erottamiskykya
(ks. edelld 12 kohdassa mainitut yhdistetyt asiat Freixenet v. SMHYV, tuomion 45 ja 46 kohta
oikeuskaytdntoviittauksineen).

Siten vain sellaisella tavaramerkilld, joka poikkeaa merkittavasti yleisestd kdytdnnostd tai tavoista
toimialalla ja joka téstd syystd saattaa tayttdd keskeisen tehtdvinsd alkuperdn osoittajana, on asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky (ks. edelld 12 kohdassa
mainitut yhdistetyt asiat Freixenet v. SMHYV, tuomion 47 kohta oikeuskéytantéviittauksineen).

Kun kyse on erityisesti kolmiulotteisista tavaramerkeistd, jotka muodostuvat sellaisten tuotteiden
pakkauksesta, jotka elinkeinotoiminnassa myydadn pakattuna itse tavaran luonteesta johtuvista syistd,
oikeuskdytdnnossa on katsottu, ettd ndiden tavaroiden tavanomaisesti valistuneen ja kohtuullisen
tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan on pystyttivd tavaramerkin perusteella erottamaan
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kyseinen tavara muiden yritysten tavaroista niin, ettd hénen ei tarvitse enempdd pohtia asiaa eikd
verrata tavaramerkkid muihin merkkeihin eikd olla erityisen huolellinen tdssd suhteessa (asia
C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke v. SMHYV, tuomio 12.1.2006, Kok., s. I-551, 29 kohta).

Sen arvioimiseksi, puuttuuko tavaramerkiltd erottamiskyky vai ei, on otettava huomioon siitd syntyva
kokonaisvaikutelma. Tdmd ei kuitenkaan merkitse sitd, ettei olisi ensivaiheessa tarkasteltava
vuoronperddn kutakin kyseisen tavaramerkin muodostavista eri osatekijoistd. Kokonaisvaltaisessa
arvioinnissa voi nimittdin olla hyodyllistd tutkia asianomaisen tavaramerkin jokainen osatekiji (ks. asia
C-238/06 P, Develey v. SMHV, tuomio 25.10.2007, Kok, s. 1-9375, 82 kohta
oikeuskaytantoviittauksineen).

Aluksi on todettava, ettd tavarat, joista nyt késiteltdvissa asiassa on kyse, ovat jdlkiruoat, jadtelot,
sorbetit ja jugurtit ja ettd riidanalainen tavaramerkki koostuu kahden maljanmuotoisen lapindkyvéin
lasiastian ja pahvikddreen, jonka pdalla ja sivuilla on aukot ja joka mubkailee astioiden muotoa,
muodosta. Riidanalainen tavaramerkki koostuu kyseisten tavaroiden pakkauksen kolmiulotteisesta
muodosta.

Kantaja arvostelee valituslautakuntaa ensinnékin siitd, ettd se maddritti kyseisen toimialan yleisen
kaytdnnon ja tavat virheellisesti. Kantaja esittdd, ettd valituslautakunnan olisi pitdnyt riidanalaisen
tavaramerkin erottamiskykyéd arvioidessaan ottaa huomioon pakkaamiseen liittyvit yleinen kaytdnto ja
tavat luokkaan 30 kuuluvien tavaroiden alalla. Kantajan mukaan valituslautakunta rajasi yleisen
kaytdnnon ja tavat, jotka sen oli otettava arvioinnissaan huomioon, yleiseen kidytdntoon ja tapoihin
sellaisten pakkausten alalla, jotka valittavat "kuvan laadukkaista ja kasityond valmistetuista tavaroista”.

On todettava, ettd tdimé perustelu perustuu riidanalaisen péitoksen virheelliseen tulkintaan.

Valituslautakunta nimittdin totesi riidanalaisessa paddtoksessd, ettd silloin, kun riidanalainen
tavaramerkki koostui — kuten nyt kisiteltdvissd asiassa — kyseessd olevien tavaroiden pakkauksen
kolmiulotteisesta muodosta, oli mahdollista, ettd merkitykselliset yleiset kéaytdnnot ja tavat ovat
sellaisten tavaroiden pakkausten alan yleiset kdytinnot ja tavat, jotka ovat samantyyppisid ja jotka on
tarkoitettu samoille kuluttajille kuin kyseessa olevat tavarat.

Valituslautakunta tarkasteli timén jilkeen erikseen riidanalaisen tavaramerkin muodostavaa kahta
osatekijad eli lasiastioita ja pahvikdédrettd. Lasiastioiden erottamiskyvyn tarkastelun yhteydessa
valituslautakunta huomautti, ettd markkinoilla kéytettiin tdméntyyppisid astioita jélkiruokien,
jadteloiden, sorbettien ja jugurttien myynnissd, jotta kuluttajille vilittyisi sellainen kuva, ettd kyseessd
olevat tavarat ovat laadukkaita ja kidsityond valmistettuja, mitd kantaja ei kiistd. Valituslautakunta
katsoi, ettd riidanalaisen tavaramerkin astioiden muoto ei poikennut olennaisesti jalkiruokien,
jaateloiden, sorbettien ja jugurttien markkinoilla olevien jalkiruokamaljojen muodosta, mitd tuki myos
vdliintulijan toimittama ndytto, jossa esitettiin riidanalaisen tavaramerkin astioista vain hieman
poikkeavia astioita. Valituslautakunta paétteli téstd, ettei riidanalaisen tavaramerkin tdmd osatekija
ollut erottamiskykyinen kyseisten tavaroiden osalta.

Seuraavaksi valituslautakunta torjui kantajan esittimét esimerkit, joissa viitattiin muuntyyppisiin
astioihin, joita markkinoilla kéytetdan kyseisten tavaroiden myynnissd, todeten kuitenkin samalla, ettd
niiden muodolla ”ei [ollut] tdta samaa tarkoitusta eli tarkoitusta antaa kuluttajille kuva laadukkaista ja
kasityond valmistetuista tavaroista”.

Tastd kdy ilmi, ettd valituslautakunta otti huomioon sellaisten tavaroiden pakkausten alan yleiset
kaytdnnot ja tavat, jotka ovat samankaltaisia ja jotka on tarkoitettu samoille kuluttajille kuin kyseessé
olevat tavarat, ja totesi, ettd lasiastioista muodostuvat pakkaukset kuuluivat ndihin tapoihin erityisesti
silloin, kun haluttiin valittdd kuva laadukkuudesta. Se seikka, ettd valituslautakunta sivuutti
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merkityksettomand kantajan esittdmdn ndyton, joka liittyi jadteloiden myynnissa kéytettyjen astioiden
muihin muotoihin, ei ole ristiriidassa sen toteamuksen kanssa, ettd nédilld markkinoilla kdytetddn myos
lasiastioita.

Pdinvastoin kuin kantaja vaittdad, riidanalaisesta padtoksestd ei ilmene, ettd valituslautakunta olisi
rajannut huomioon otettavat toimialan yleiset kdytdnnot ja tavat yksinomaan laadukkaiden ja
késityond valmistettujen tavaroiden alaan.

Toiseksi kantaja esittdd, ettd se, ettd valituslautakunta madritti huomioon otettavat toimialan yleiset
kaytdnnot ja tavat virheellisesti, johti siihen, ettd se arvioi riidanalaisen tavaramerkin erottamiskykya
vadrin. Kantaja vaittdd, ettd valituslautakunta otti riidanalaisen tavaramerkin erottamiskykya
arvioidessaan vertailutekijaind huomioon ”aukoilla varustettuihin pahvikdareisiin pakatut maljat” sen
sijaan, ettd se olisi ottanut huomioon kaikki kyseisten tavaroiden alalla kaytetyt pakkaustyypit.
Valituslautakunta arvioi siten kantajan mielestd virheellisesti, ettd aukoilla varustettujen pahvikédareiden
muotoja kaytettiin yleisesti kyseisten tavaroiden alalla. Kantaja viittad, ettd riidanalaisen tavaramerkin
pahvikddreen ominaispiirteet ja muoto ovat erilaisia kuin véliintulijan toimittamassa naytossa.

Riidanalaisen tavaramerkin toisen osatekijan eli pahvikddreen, jonka pailla ja sivuilla on aukot,
erottamiskyvyn arvioinnin yhteydessa valituslautakunta katsoi, ettd véliintulijan toimittamaan ndytt6on
sisaltyvistd pahvikédreistd valtaosalla oli ndma ominaispiirteet. Se katsoi, ettd pahvikéddreiden, joiden
péalld ja sivuilla on aukot, muodot olivat tavanomaisia kyseisten tavaroiden alalla etenkin tavaran ja
kaikkien sitd koskevien merkityksellisten tietojen esittimistd varten. Valituslautakunta otti huomioon
yleiset kdytdnnot ja tavat kyseisten tavaroiden (jalkiruoat, jadtelot, sorbetit ja jugurtit) alalla ja totesi,
ettd riidanalaisen tavaramerkin pahvikddreen muoto palveli yksinomaan koristetarkoitusta eiké
poikennut merkittdvasti tavoista kyseisten tavaroiden alalla eiké silld ollut erottamiskykya.

On todettava, ettd valituslautakunta tukeutui véliintulijan toimittamaan ndyttoon, joka osoitti, ettd
kyseisten tavaroiden alalla kdytettiin tavanomaisesti pakkauksia, jotka koostuvat aukoilla varustetusta
pahvikadreestd, ja se saattoi tdstd padtelld, ettei riidanalainen tavaramerkki poikennut merkittévasti
tavoista kyseiselld toimialalla.

Kuten kantaja esittdd, silld seikalla, ettd riidanalaisen tavaramerkin pahvikddreen muoto eroaa tietyiltd
osatekijoiltdan markkinoilla olevista pahvikdéreistd, ei voida saattaa kyseenalaiseksi tdtd
valituslautakunnan arviointia. Kyseisten tavaroiden alan markkinoilla kéytettdavid erilaisia pahvikaareits,
jotka eroavat toisistaan niissd olevien aukkojen sijainnin ja muodon osalta, on nimittdin pidettdva
pelkkdna kyseiselld toimialalla kéytettyjen pakkausmuotojen vaihteluna. Markkinoilla olevien
pahvikddreiden muotojen viliset erot johtuvat nimittdin kdytdnnon seikoista (kuten mukauttamisesta
astioiden kokoon) tai palvelevat pelkdstdan koristetarkoitusta. Valituslautakunta katsoi perustellusti,
ettei riidanalaisen tavaramerkin pahvikddreen muoto mahdollistanut merkittavdada poikkeamista tavoista
kyseisten tavaroiden alalla.

Kantaja viittdd kolmanneksi, ettd valituslautakunta teki virheen riidanalaisen tavaramerkin
madrittimisessa katsoessaan, ettd riidanalainen tavaramerkki koostui “kahdesta aukoilla varustettuun
pahvikddreeseen pakatusta maljasta”, mikd ei kantajan mukaan vastaa riidanalaista tavaramerkkia,
sellaisena kuin se on rekisterdity. Kantajan mielestd riidanalaista tavaramerkkid olisi pitényt arvioida
kokonaisuutena omine ominaispiirteineen. Kantaja viittdd, ettd valituslautakunnan olisi pitanyt
analysoida riidanalaisen tavaramerkin muodostavien erityisten muotojen muodostamaa yhdistelméaa
eikd pelkdstddn sen osatekijoiden summaa.

On ensinndkin hyldttdva kantajan perustelu, jonka mukaan valituslautakunta madritti riidanalaisen
tavaramerkin virheellisesti. Riidanalaiseen pééatokseen sisdltyvd riidanalaisen tavaramerkin kuvaus
"kaksi maljanmuotoista lapindkyvad lasiastiaa ja pahvikddre, jonka pailld ja sivuilla on aukot” vastaa
nimittdin kyseisen tavaramerkin rekisterdintihakemukseen sisdltyvda kuvaa, sellaisena kuin se on
esitetty edelld 1 kohdassa. Se seikka, ettd kantaja esittdd riidanalaisesta tavaramerkistd oman
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kuvauksensa ("kaksi maljaa, jotka on asetettu vierekkédin pahviin, joka on maljojen yldosan kohdalta
kokonaan avoin ja maljojen kylkien osalta osittain avoin ja joiden sivuosalla on erityinen muoto, joka
noudattaa ja muistuttaa maljojen muotoa ja muodostaa erityisen pullonmuotoisen siluettikuvan
kahden maljan vélilla”), joka ei sisdlly rekisterdintihakemukseen eikd rekisterdintitodistukseen, ei riité
sithen, ettd valituslautakunnan voitaisiin katsoa tehneen virheen.

Kantajan perustelusta, jonka mukaan valituslautakunta ei arvioinut riidanalaista tavaramerkkid
kokonaisuutena, on todettava, ettd valituslautakunta totesi riidanalaisessa padtoksessd ensin, etteivit
kyseisen tavaramerkin muodostavat kaksi osatekijdd poikenneet merkittavasti kyseisten tavaroiden
alalla kaytetyistd osatekijoistd eivatkd ne olleet erottamiskykyisid, ja analysoi sitten riidanalaiseksi
tavaramerkiksi rekisteroidysta pakkauksen muodosta syntyvda kokonaisvaikutelmaa. Valituslautakunta
katsoi, ettd riidanalaiselle tavaramerkille ominaiset erityispiirteet eivt riittineet tekeméén siitd sellaista
epdtavanomaista mallia jalkiruokien, jaiteloiden, sorbettien ja jugurttien markkinoilla, joka voitaisiin
selvasti mieltdd erilaiseksi kuin muut saatavilla olevat muodot. Valituslautakunta totesi, etté
vdliintulijan toimittamat esimerkit osoittivat, ettd tietyt pakkaukset olivat muodoltaan hyvin
samankaltaisia kuin riidanalaisen tavaramerkin muoto. Valituslautakunta katsoi, ettd kahden
pahvipakkauksessa olevan astian kdyttdiminen oli yksi yleisimmistd tavoista esittda tavarat kuluttajille. Se
totesi, ettd riidanalainen tavaramerkki oli kokonaisuutena tarkasteltuna hyvin ldhelld kyseessd olevien
tavaroiden todenndkoisintd muotoa ja ettd ndin ollen oli katsottava, ettei silld ollut erottamiskykya.

Tastd seuraa, ettei kantaja voi viittdd, ettd valituslautakunta ei arvioinut riidanalaisen tavaramerkin
erottamiskykyéd kokonaisuutena eikd ottanut huomioon sen ominaispiirteité ja ettd se tyytyi ainoastaan
toteamaan, ettei kyseisen tavaramerkin osatekijoiden summa ollut erottamiskykyinen.

Kantaja vaittdad lisdksi, ettd valituslautakunta katsoi riidanalaisessa padtoksessd virheellisesti, ettd
rildanalainen tavaramerkki vastasi markkinoilla kyseessd olevien tavaroiden myynnissa laajalti
kaytettavdad pakkauksen muotoa, vaikka kantajan esittdmistd esimerkeistd kdy ilmi, ettd tdlla alalla
yleisimmin kaytetty pakkaus on téysin erilainen kuin riidanalainen tavaramerkki.

Tastd riittdd, kun todetaan, ettd se seikka, ettd kyseessd olevien tavaroiden markkinoilla on olemassa
muita pakkaustyyppejd, ei ole ristiriidassa sen valituslautakunnan toteamuksen kanssa, jonka mukaan
olemassa on myo0s riidanalaisen tavaramerkin kanssa hyvin samankaltaisia pakkauksen muotoja, jotka
eivit ole epidtavanomaisia. Edelld 20 kohdassa mainitun oikeuskdytdnnoén mukaan tavaramerkin
erottamiskyvyn puuttumisen toteamiseksi riittdd se, ettei tavaramerkki poikkea merkittivasti yleisesta
kdytdnnostd tai tavoista toimialalla, eikd ole tarpeen osoittaa, ettd kyseinen tavaramerkki on
markkinoiden yleisin pakkauksen muoto.

Kantaja viittad neljanneksi, ettd valituslautakunta arvioi riidanalaisen tavaramerkin erottamiskykyé liian
ankarasti.

Kantaja vaittdad yhtaaltd, ettd valituslautakunnan soveltamaa oikeuskdytdntéd, jonka mukaan
kolmiulotteisen tavaramerkin on poikettava merkittivasti yleisestd kdytdnnosta tai tavoista toimialalla,
jotta silld on asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky, ei
sovelleta nyt kasiteltdvin kaltaisessa tapauksessa, jossa keskivertokuluttaja osoittaa korkeaa
tarkkaavaisuuden tasoa eikd riidanalainen tavaramerkki koostu itse tavaroiden vaan niiden pakkauksen
muodosta.

Tama perustelu ei voi menestyd. Riittdd ndet, kun muistutetaan, ettd — kuten edeltd 18 kohdasta kay
ilmi — valituslautakunta katsoi perustellusti, ettei kohdeyleison tarkkaavaisuuden taso ollut kyseessa
olevien tavaroiden suhteen erityisen korkea. Lisdksi nyt kasiteltdvéssd asiassa pakkauksen muoto on
samastettava kyseessd olevien tavaroiden muotoon.
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Kantaja arvostelee valituslautakuntaa toisaalta siitd, ettd se sovelsi riidanalaisen tavaramerkin
erottamiskyvyn arviointiin oikeuskéytdnnossd edellytettyd kriteeria tiukempaa kriteerid. Kantajan
mukaan valitushautakunta edellytti, ettd riidanalainen tavaramerkki "poikkeaa olennaisesti” kyseessé
olevan tavaran perusmuodosta, kun taas oikeuskdytinnossa edellytetdédn sen mukaan ainoastaan, etté
valituslautakunta arvioi, voidaanko riidanalaisen tavaramerkin katsoa “poikkeavan merkittavésti”
yleisestd kaytdnnostd tai tavoista toimialalla.

Riittdd, kun todetaan, ettd — toisin kuin kantaja viittdd — "olennainen poikkeaminen” ei ole se kriteeri,
jonka mukaan valituslautakunta arvioi riidanalainen tavaramerkin erottamiskykyd. Riidanalaisessa
padtoksessa valituslautakunta ndet ensin totesi, ettd riidanalaiselta tavaramerkiltd puuttuu
erottamiskyky, ja vasta sen jalkeen kaytti tuomiosta T-15/05, De Waele v. SMHV (Makkaran muoto)
(tuomio 31.5.2006, Kok., s. II-1511), lainattua ilmaisua “olennainen poikkeaminen” vastatakseen
kantajan perusteluun, joka koski riidanalaisen tavaramerkin muodon uutuutta ja omaperdisyytta.

Kantaja esittad lisdksi, ettd koska oikeuskdytdnnossa on tuomiossa T-305/02, Nestlé Waters France v.
SMHV (Pullon muoto) (tuomio 3.12.2003, Kok., s. II-5207), tunnustettu, ettd pullonmuotoisella
kolmiulotteisella tavaramerkilld, jota haettiin rekisterditdvaksi luokkaan 32 kuuluvia alkoholittomia
juomia varten, oli edes vdhdinen asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu
erottamiskyky, samaa ratkaisua on sovellettava myos nyt kasiteltdvassa asiassa, jossa kyse on hyvin
samankaltaisesta toimialasta eli luokkaan 30 kuuluvista tavaroista. Tdstd on muistutettava, etté
tavaramerkin erottamiskykyd on arvioitava suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joille sen
rekisterointida on haettu, ja suhteessa siihen, miten kohdeyleiso mieltdd tavaramerkin, ja etté
valituslautakunnan on tutkittava, poikkeaako tima tavaramerkki merkittavasti yleisestd kaytannosta tai
tavoista kyseessd olevien tavaroiden toimialalla. Ndin ollen unionin yleisen tuomioistuimen omaksuma
ratkaisu asiassa, joka koskee sellaista eri tavaramerkkid kuin riidanalainen tavaramerkki, jonka
rekister6imistd on haettu erilaisia ja eri toimialaan kuuluvia tavaroita varten kuin nyt esilld olevassa
asiassa, ei ole merkityksellinen riidanalaisen tavaramerkin erottamiskyvyn arvioimiseksi nyt
kasiteltavassad asiassa.

Edellad todetusta seuraa, ettd kantaja ei ole osoittanut, ettd valituslautakunta teki virheen katsoessaan,
ettd riidanalaiselta tavaramerkiltd puuttui asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettu erottamiskyky.

Ensimmadinen kanneperuste on ndin ollen hylattava.

Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan rikkomista

Kantaja vidittad, ettd valituslautakunta sovelsi virheellisesti asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohtaa
arvioidessaan, ettei kantajan toimittama ndytto riittinyt osoittamaan, ettd riidanalainen tavaramerkki
oli tullut kayton seurauksena erottamiskykyiseksi.

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan nojalla asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettu ehdoton hylkdysperuste ei estd tavaramerkin rekisteroimistéd, jos tavaramerkki on tullut
kayton seurauksena erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden osalta, joille rekisterintid on haettu.

Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 2 kohdassa sdddetddan muun muassa, ettd jos yhteison
tavaramerkki on rekisterdity asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan vastaisesti, sitd ei kuitenkaan
voida julistaa mitdttomaksi, jos se on rekisterdinnin jdlkeen kdyton seurauksena tullut
erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten se on rekisteroity.
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Oikeuskaytannostéd kay ilmi, ettd erottamiskyvyn saavuttaminen tavaramerkin kéyton kautta edellyttda,
ettd ainakin merkittdvd osa kohderyhmadstd tunnistaa kyseisen merkin perusteella asianomaiset tavarat
tai palvelut tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi (ks. asia T-262/04, BIC v. SMHV
(Sytytinkivellisen savukkeensytyttimen muoto), tuomio 15.12.2005, Kok., s. II-5959, 61 kohta
oikeuskaytantoviittauksineen).

Nyt Kkasiteltdvassd asiassa valituslautakunta totesi, ettd koska riidanalainen tavaramerkki oli
kolmiulotteinen, huomioon otettava alue oli unionin alue. Valituslautakunta katsoi, ettei kantajan
toimittama ndyttd riittdnyt osoittamaan, ettd riidanalainen tavaramerkki oli tullut asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdassa ja 52 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla kdyton seurauksena
erottamiskykyiseksi. Se katsoi yhtdaltd nimittédin, ettd esitetty ndyttdé kokonaisuutena viittasi ainoastaan
kahdeksaan Euroopan unionin jésenvaltioon eikd se siten osoittanut kdyton seurauksena saavutettua
erottamiskykyd merkittaviassd osassa unionia. Toisaalta valituslautakunta arvioi, ettei kantaja ollut
osoittanut, ettd riidanalainen tavaramerkki miellettiin tavaroiden alkuperdd osoittavaksi sen vuoksi,
ettd kyseistd pakkausmuotoa oli aina kaytetty yhdistettynéd kyseiseen pakkaukseen painettuun merkkiin
LA GELATERIA DI PIAZZA NAVONA.

Kantaja ensinndkin tyytyy ainoastaan vaittdmédn, ettd riidanalaisen tavaramerkin kaytto yhdistettyna
sen pakkaukseen painettuun merkkiin LA GELATERIA DI PIAZZA NAVONA osoittaa, ettd
kohdeyleis66n kuuluva kuluttaja mieltdd paitsi graafisen ulkoasun myos kyseisen kolmiulotteisen
muodon kyseessd olevien tavaroiden alkuperdd osoittavaksi. Riittdd, kun todetaan, ettd pelkalld
tillaisella vaitteelld ei voida asettaa kyseenalaiseksi valituslautakunnan toteamusta, jonka mukaan tdma
ndyttd ei riitd osoittamaan riidanalaisen tavaramerkin kéyttod tavaramerkking, ja tdimé vidite on ndin
ollen hylattava.

On joka tapauksessa todettava, ettd oikeuskdytdnnon mukaan kolmiulotteinen tavaramerkki voi siten
saavuttaa erottamiskyvyn kayton perusteella, vaikka sitd kaytetddn yhdessa sanamerkin tai kuviomerkin
kanssa. Niin on silloin, kun tavaramerkki muodostuu tavaran tai sen pakkauksen muodosta ja kun
ndmid on sdadnnonmukaisesti varustettu sillda sanamerkilld, jolla niitd myyddén. Tavaramerkki voi tulla
tdlld tavoin erottamiskykyiseksi muun muassa sellaisen tavanomaisen menettelyn jéilkeen, jossa se
tehdddn tunnetuksi kohdeyleison keskuudessa (ks. asia T-25/11, Germans Boada v. SMHV
(Laattaleikkuri), tuomio 29.1.2013, 83 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).

Sen, ettd tavara tunnistetaan kohderyhmaissddn tietystd yrityksestd perdisin olevaksi, on kuitenkin
johduttava tavaramerkin kéyttdmisestd tavaramerkkind. Ilmaisun "tavaramerkin kaytto tavaramerkkind”
on ndin ollen kasitettdvd viittaavan ainoastaan tavaramerkin kdyttoon, jonka perusteella tavaran tai
palvelun kohderyhmadssé tavaran tai palvelun tiedetddn olevan periisin tietystd yrityksestd. Siten mika
tahansa tavaramerkin kaytto ei valttimattd ole kayttoa tavaramerkkind (edelld 55 kohdassa mainittu
asia Laattaleikkuri, tuomion 85 kohta).

Nyt kasiteltdvan asian olosuhteissa ainoastaan siind tapauksessa, ettd kantaja olisi esittanyt konkreettiset
todisteet viitteelle, jonka mukaan kyseessd olevien tavaroiden pakkauksen muoto oli jadnyt erityisesti
kohdeyleison mieleen kyseisen tavaran kaupallisen alkuperdn osoittajana, olisi mahdollisesti voitu
ndhdd esitetyissd todisteissa alustavia viitteitd siitd, ettd kyseessd olevien tavaroiden pakkauksen
kolmiulotteisen muodon, josta riidanalainen tavaramerkki koostuu, erikoisuuden perusteella tavara
voitiin erottaa muilta valmistajilta perdisin olevista tavaroista. Riittdd, kun todetaan, ettd kantaja ei ole
esittdnyt mitdén vastaavia perusteluja.

Toiseksi kantajan perustelu, jonka mukaan valituslautakunta ei ottanut huomioon sitd, ettd sen
toimittama ndyttd kattoi merkittdvin osan Euroopan unionin kuluttajista, on hyldttava tehottomana,
koska kantaja ei ole osoittanut, ettd valituslautakunta oli tehnyt virheen katsoessaan, ettei tdmédn
ndyton perusteella voitu osoittaa, ettd riidanalaista tavaramerkkid oli kdytetty tavaramerkkina.

Tastd seuraa, ettd toinen kanneperuste ja siten kanne kokonaisuudessaan on hylattava.
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Oikeudenkayntikulut
Unionin yleisen tuomioistuimen tydjérjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka héviaa
asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkayntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on
havinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan SMHV:n ja viliintulijan oikeudenkayntikulut niiden
vaatimusten mukaisesti.
Niilla perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (seitsemds jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylataan.

2) Giorgio Giorgis velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.
Van der Woude Wiszniewska-Bialecka Ulloa Rubio
Julistettiin Luxemburgissa 25 pdivana syyskuuta 2014.

Allekirjoitukset

10 ECLL:EU:T:2014:813



	Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto)
	tuomion
	Asian tausta
	Asianosaisten vaatimukset
	Oikeudellinen arviointi
	Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista
	Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan rikkomista

	Oikeudenkäyntikulut



