HENKEL v. OHMI

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto)
29 piivana huhtikuuta 2004 "

Yhdistetyissd asioissa C-456/01 P ja C-457/01 P,

Henkel KGaA, kotipaikka Diisseldorf (Saksa), edustajanaan Rechtsanwalt
C. Osterrieth,

valittajana,

jossa valittaja vaatii kahdessa muutoksenhaussaan yhteisdjen tuomioistuinta
kumoamaan Euroopan yhteistjen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen
(toinen jaosto) asiassa T-335/99, Henkel vastaan SMHV (Kok. 2001,
s. II-2581) (punavalkoinen suorakulmainen tabletti) ja asiassa T-336/99, Henkel
vastaan SMHYV (Kok. 2001, s. II-2589) (vihredvalkoinen suorakulmainen tabletti)
19.9.2001 antamat tuomiot

ja jossa vastapuolena on

sisamarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asia-
miehinddn D. Schennen ja S. Laitinen,

vastaajana ensimmaisessd oikeusasteessa,
* Oikcudenkiiyntikieli: saksa.
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TUOMIO 29.4.2004 — YHDISTETYT ASIAT C-456/01 P JA C-457/01 P

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto),

toimien kokoonpanossa: V. Skouris, joka hoitaa kuudennen jaoston puheen-
johtajan tehtivii, sekd tuomarit J. N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet,
R. Schintgen ja F. Macken (esittelevd tuomari),

julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies M. Migica Arzamendi,

ottaen huomioon suullista kisittelyd varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan asianosaisten 2.10.2003 pidetyssd istunnossa, jossa Henkel KGaA:ta
on edustanut C. Osterrieth ja jossa sisimarkkinoiden harmonisointiviraston
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV) asiamiehini ovat olleet D. Schennen ja
A. von Miihlendahl, esittimait lausumat,

kuultuaan julkisasiamichen 6.11.2003 pidetyssd istunnossa esittimain ratkaisueh-
dotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Henkel KGaA (jiljempini Henkel) on yhteisdjen tuomioistuimeen 26.11.2001
toimittamillaan kahdella valituksella hakenut EY:n tuomioistuimen perussddnnon
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49 artiklan nojalla muutosta ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa
T-335/99, Henkel vastaan SMHV (Kok. 2001, s. II-2581; jdljempdni asia
T-335/99) (suorakulmainen, vériltdan punainen ja valkoinen pesuainetabletti) ja
asiassa T-336/99, Henkel vastaan SMHYV (Kok. 2001, s. [1-2589; jdljempini asia
T-336/99) (suorakulmainen, viriltidn vihred ja valkoinen pesuainetabletti),
19.9.2001 antamiin tuomioihin, joilla ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin
hylkdsi kumoamiskanteet, jotka ensin mainittu oli nostanut sisimarkkinoiden
harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (jiljempdnd SMHV) kolmannen
valituslautakunnan 21.9.1999 tekemistd pddtoksistd (asiat R-70/1999-3 ja
R-71/1999-3), joilla hyldttiin Henkelin valitukset siit4, ettei tablettien kolmiu-
lotteista muotoa suostuttu rekisterdimddn yhteisén tavaramerkiksi lukuina
tavaraluokkia varten, joihin kuuluvat muun muassa pyykinpesukoneissa ja
astianpesukoneissa kédytettdvit tavarat (jiljempédni riidanalaiset pddtokset).

Asiat C-456/01 P ja C-457/01 P yhdistettiin kuudennen jaoston puheenjohtajan
2.6.2003 antamalla midrdykselld suullista kisittely4 ja tuomion antamista varten.

Asiaa koskevat oikeussdinnot

Yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen N:o 40/94
(EYVL 1994, L 11, 5. 1) 4 artiklassa sédidetdéin seuraavaa:

*Yhteison tavaramerkkind voi olla miki tahansa merkki, joka voidaan esitti
graafisesti, erityisesti sanat, henkilénnimet mukaan lukien, kuviot, kirjaimet,
numerot taikka tavaroiden tai niiden pdillyksen muoto, jos sellaisella merkilld
voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai
palveluista.”
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Saman asetuksen 7 artiklassa sdidetdin seuraavaa:

1. Seuraavia merkkeji ei rekisteroida:

a) merkit, jotka eiviit ole 4 artiklan mukaisia;

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

¢) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistd tai
merkinndistd, joita voidaan elinkeinotoiminnassa kdyttdd osoittamaan
tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, madirai, kiyttotarkoitusta, arvoa tai
maantieteellistd alkuperid, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen
suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia.

3. Edelld 1 kohdan b, ¢ ja d alakohtaa ei sovelleta, jos tavaramerkki on kdytossa
tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joille rekiste-
rointid haetaan.” .
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Asian tausta

Henkel teki 15.12.1997 ja 8.1.1998 SMHV:lle hakemuksen, jossa se pyysi titd
rekisterdimédin yhteisén tavaramerkkeini sellaisten kahden suorakulmaisen
pesuainetablettien, joista toisessa on pdillekkidin yksi valkoinen ja yksi punainen
kerros (asia T-335/99), ja toisessa on péillekkdin yksi valkoinen ja yksi vihred
kerros (asia T-336/99), kolmiulotteisen muodon.

Tavarat, joita varten rekisterdintid on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvilisti luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd varten koskevaan,
15 péivind kesikuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituk-
sen luokkaan 3, sellaisena kuin timé sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, ja
merkin kuvauksen mukaan niiti tavaroita ovat *tablettimuodossa olevat pyykin-
ja astianpesuaineet”.

SMHV:n tutkija hylkdsi 3.2.1999 tekemilldin paitoksilli hakemukset siitd
syystd, ettd rekisteroitiviksi haetuilta tavaramerkeiltd puuttuu erottamiskyky
eikd niitd tistd syystd voida rekisterdidid asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdan nojalla.

SMHV:n kolmas valituslautakunta vahvisti riidanalaisilla pdétoksilli tutkijan
piitokset katsoen, etti kultakin rekisterditiviksi haetulta tavaramerkiltd puuttuu
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamis-
kyky, koska sen konkreettisella muodolla ei ole minkéinlaista tehtivdd merkilld
varustettujen tavaroiden alkuperin yksilinnissd kuluttajalle tai ostajalle.
Kyseisen valituslautakunnan mukaan kolmiulotteisen muodon on oltava melko
omaperiinen, jotta se jiisi helposti muistiin, ja sen on poikettava siitd, mikd on
kyseisessi elinkeinotoiminnassa tavallista.
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Oikeudenkiynti ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksenalaiset
tuomiot

Henkel nosti 26.11.1999 ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon
jattimilldin kannekirjelmilli kaksi kannetta, joissa se vaati riidanalaisten
pddtosten kumoamista.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin totesi asiassa T-335/99 antamassaan
tuomiossa, ettdi SMHV oli perustellusti katsonut, ettd rekisteroitiviksi haetulta
kolmiulotteiselta tavaramerkiltd puuttuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky, ja ettd ndin oli seuraavista syisté:

»41 Nyt kisiteltdvini olevassa asiassa rekisterdintihakemuksessa tarkoitettu
tavaramerkki koostuu pyykin- tai astianpesuainetabletin muodosta ja siind
kiytetyistd vireisti eli tavaran itsensd ulkoasusta.

42 Asetuksen N:o 40/94 4 artiklasta ilmenee, ettd sellaisia merkkeji, joista
yhteisén tavaramerkki voi muodostua, ovat muiden ohella tavaran muoto ja
virit. Se, ettd tietyntyyppiset merkit yleisesti ottaen voivat olla tavaramerk-
keind, ei merkitse kuitenkaan siti, ettd tillaiset merkit olisivat vilttdmattd
erottamiskykyisii suhteessa tiettyyn tavaraan tai palveluun asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

43 Asectuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan ’tavara-
merkkeji, joilta puuttuu erottamiskyky’, ei rekisterdidd. Erottamiskykyiseksi
on katsottava sellainen tavaramerkki, jonka perusteella ne tavarat tai
palvelut, joita varten rekisterdintid on haettu, voidaan erottaa alkuperdnsi
osalta muiden tavaroista tai palveluista. Tilti osin ei ole tarpeen, ettd
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tavaramerkistd olisi saatava tdsmilliset tiedot siitd, kuka on tavaran
valmistaja tai palvelujen tarjoaja. Riittivdid on, ettd tavaramerkilld varustetut
tavarat tai palvelut voidaan asianomaisessa kohderyhmissi erottaa tavara-
merkin perusteella niistd tavaroista tai palveluista, joiden kaupallinen
alkuperi on eri, ja ettd tavaramerkin perusteella voidaan paitelld, ettd kaikki
ne tavarat tai palvelut, joissa sitd kéytetddn, 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, etti jo
vihdinenkin erottamiskyky riittdd siihen, ettd tdssd artiklassa mddritelty
hylkiysperuste 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 kayttod — — kiyko asiassa ilmi, ettd
asianomaiset tavarat voidaan kohderyhmissdin erottaa kyseisen tavaramer-
kin perusteella toisista tavaroista, joilla on eri kaupallinen alkuperi, kun tissi
kohderyhmissi tehddin ostotilanteessa valinta niiden tavaroiden vililli,

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ei tehdi eroa eri
tavaramerkkityyppien vililli. Arvioitaessa itse tavaran muodosta koostuvien
kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamiskykyi sovelletaan siis niiti samoja
arviointiperusteita, joita sovelletaan my6s muihin tavaramerkkityyppeihin.

Naitd arviointiperusteita sovellettaessa on kuitenkin otettava huomioon se,
ettd itse tavaran muodosta ja vireistd koostuvia kolmiulotteisia tavaramerk-
kejd ei vilttdmittd ymmérretd kohderyhmissi samalla tavoin kuin sana-
merkkejd, kuviomerkkejd tai sellaisia kolmiulotteisia tavaramerkkeji, jotka
eivit esitd tavaran muotoa. Yleisén keskuudessa on totuttu pitimaiin tillaisia
viimeksi mainittuja tavaramerkkeji vilittomésti merkkeind, jotka yksildivit
tuotteen, mutta sama ei valttimittd koske merkkid, joka esittdi itse tavaran
ulkoasua.
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Siitd, milld tavoin tavaramerkki ymmirretiin tavaroiden kohderyhmissd,
valituslautakunta on perustellusti todennut, etti tavarat, joita varten nyt
kyseessd oleva tavaramerkki on haluttu rekisterdidd, eli tabletin muotoiset
pyykin- ja astianpesutuotteet ovat laajalti levinneitd kulutushyodykkeita.
Niiden tavaroiden osalta kohderyhmi muodostuu siis kaikista kuluttajista.
Kyseisen tavaramerkin erottamiskyky4 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 ymmirretidn kohderyhmissd, vaikuttaa
ensinndkin keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste, joka voi vaihdella
kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan (ks. asia C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. 1-3819, 26 kohta).
Tdltd osin valituslautakunta on todennut perustellusti, ettd kuluttajille
suunnattujen piivittiistavaroiden osalta keskivertokuluttajan tarkkaavai-
suusaste ei ole korkea, kun kyse on pyykin- tai astianpesuainetablettien
muodosta tai vireisti.

Arvioitaessa, ymmairretiinkd kohderyhmissi kyseisen tabletin muodon ja
virien yhdistelmin ilmaisevan tavaran alkuperdd, on tarkasteltava tistd
yhdistelméstd saatavaa kokonaisvaikutelmaa (ks. vastaavasti asia C-251/95,
SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. [-6191, 23 kohta), miké ei estd
sitd, ettd tavaramerkin ulkoasun eri piirteitd tarkastellaan perdkkdin.

Kolmiulotteinen muoto, jolle rekisterdintia on haettu — — on yksi
> JOL . mtid on T on yKs)
geometrisistd perusmuodoista ja yksi pyykin- tai astianpesuaineiden ilmeisistd
muodoista.
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Siitd, ettd tabletissa on kaksi kerrosta — on todettava, ettd kohderyhmissi on
totuttu siihen, ettd pesuaineessa on eri vireji. — — Virilliset rakeet viittaavat
siis tiettyihin tavaran ominaisuuksiin, vaikka niiden ei voidakaan katsoa
kuvailevan tavaran ominaisuuksia asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Siitd, ettei tdssd viimeksi mainitussa
sddnnoksessd tarkoitettu hylkdysperuste ole sovellettavissa, ei kuitenkaan
voida pditelld, ettd kyseinen tavaramerkki olisi vdriensd vuoksi vilttimittd
erottamiskykyinen. Erottamiskyky puuttuu, kun — — kuten tissi asiassa
— — kohderyhmissd virien ymmirretdsin viittaavan tiettyihin tavaran
ominaisuuksiin eikd siis tavaran alkuperidin. Se, ettid kuluttajat voivat silti
tottua tunnistamaan tavaran sen vidrien perusteella, ei yksinddn riitd
perustecksi sille padtelmille, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa sdddettyd hylkdysperustetta ei olisi sovellettava. Téllainen
kehitys, joka koskee merkin ymmértdmistd yleison keskuudessa, voidaan
kuitenkin — — jos siitd on saatu riittivd selvitys — — ottaa huomioon
ainoastaan tarkasteltaessa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan sovelta-
misedellytysten tdyttymisti.

— — Perusvirien eli esimerkiksi sinisen tai vihredn kédyttiminen on yleistd ja
jopa tyypillistd pesuaineiden osalta. Muiden perusvirien eli esimerkiksi
punaisen tai keltaisen kiyttdmistd on pidettivi ndiden tavaroiden tyypillisen
ulkoasun ilmeisend muunnelmana.

Téstd seuraa, ettd rekisterointihakemuksessa tarkoitettu kolmiulotteinen
tavaramerkki muodostuu sellaisten ulkoasun piirteiden yhdistelmisti, jotka
ovat ilmeisid ja tyypillisid kyseisen tavaran osalta.
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Siitd kokonaisvaikutelmasta, joka saadaan kyseisen tabletin muodosta ja
véreistd, on todettava, ettd kyseisen merkin perusteella ei voida kohderyh-
missddn erottaa asianomaisia tavaroita toisista tavaroista, joilla on eri
kaupallinen alkupers, kun tissi kohderyhmissid tehdddn ostotilanteessa
valinta niiden tavaroiden vililla.

Lisdksi sithen pditelmiin, ettei rekisterdintihakemuksessa tarkoitettu tava-
ramerkki kykene ilmaisemaan tavaran alkuperdi a priori ja riippumatta
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta kéytostddn, ei
vaikuta se, kuinka suuri miiri vastaavia tabletteja on jo markkinoilla. Néin
ollen tissd asiassa ei ole tarpeen ratkaista siti kysymysti, onko tavaramerkin
erottamiskyvyn arvioimisen kannalta ratkaisevana ajankohtana pidettdvd
rekisterdintihakemuksen jittimisajankohtaa vai rekisterdintiajankohtaa.

Niin ollen valituslautakunta on perustellusti katsonut, ettd rekisterdintiha-
kemuksessa tarkoitetulta kolmiulotteiselta tavaramerkiltd puuttuu erottamis-

kyky.

Tihin pditelmdin ei vaikuta se, ettd arvioitaessa itse tavaran muotoa
esittdvin kolmiulotteisen tavaramerkin erottamiskykya ei sovelleta tiukempia
arviointiperusteita kuin niit, joita sovelletaan muuntyyppisten tavaramerk-
kien osalta.
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61 Ne nikokohdat, joiden perusteella valituslautakunta on todennut, etti
kyseiseltd tavaramerkiltd puuttuu erottamiskyky, ovat nimittiin sellaisia,
ettd tihdn samaan piddtelmiin paddyttiisiin, vaikka erottamiskykyd arvioi-
taisiin kaikkiin tavaramerkkeihin — — olivatpa ne sanamerkkejd, kuvio-
merkkejd tai kolmiulotteisia merkkeji — — sovellettavien
arviointiperusteiden mukaisesti.”

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin péityi asiassa T-336/99 antamassaan
tuomiossa samaan lopputulokseen. Tuossa asiassa annetun tuomion 38-58 kohta
ovat pidasiallisesti samansisdlt6iset kuin edellisessd kohdassa siteeratut, asiassa
T-335/99 annetun tuomion 40-52 ja 54-61 kohta.

Niin ollen ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin hylkisi Henkelin riidanalai-
sista pddtoksistd nostamat kanteet.

Valitukset

Henkel vaatii valituksissaan valituksenalaisten tuomioiden riidanalaisten paitos-
ten kumoamista seki SMHV:n velvoittamista korvaamaan oikeudenkiyntikulut,

SMHYV vaatii, ettd valitukset hyldtddn ja ettd Henkel velvoitetaan korvaamaan
oikeudenkiyntikulut.

Yhteisojen tuomioistuimen presidentti hylkisi 9.1.2003 antamallaan miariyk-
selli Reckitt Benckiser NV -nimisen yhtién yhteis6jen tuomioistuimen kirjaamoon
6.5.2002 jattimin viliintulohakemuksen, jossa se vaati saada esiintyd Henkelin
vaatimuksia tukevana viliintulijana.
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Henkel viittia valitustensa tueksi, ettd ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin on
tehnyt oikeudellisen virheen asetuksen N:o0 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa
tulkitessaan. Tam4 ainoa valitusperuste jakautuu piiasiallisesti kolmeen osaan,
jotka koskevat

— rekisterditiviksi haettujen tavaramerkkien erottamiskykya
— keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusasteen madrittelyd, ja

— ajankohtaa, jonka suhteen kyseisten tavaramerkkien erottamiskykyd on
arvioitava. ?

i

SMHV katsoo, ettei ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin ole tulkinnut
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdaa valituksenalaisissa
tuomioissa oikeudellisesti virheellisesti.

Tavaramerkin erottamiskykyi koskeva valitusperusteen ensimmiiinen osa

Asianosaisten lausumat

Valitusperusteen ensimmiisessi osassa Henkel viittdd, ettd todetessaan, ettd
kyseisten tablettien suorakulmainen muoto on niiden ilmeinen muoto, ensimmai-
sen oikeusasteen tuomioistuin on tavaramerkin erottamiskykyd arvioidessa
soveltanut virheellisti arviointiperustetta. Tdssd tapauksessa sen olisi pitinyt
rajoittautua analysoimaan sitd, eroavatko niiden tablettien ominaispiirteet
tillaisten tavaroiden tavanomaisista ominaispiirteisti, vai ovatko ne pakottavien
teknisten vaatimusten asettamia.
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Se riitauttaa myds ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen esittimin totea-
muksen, jonka mukaan pesuaineessa kiytettyjen erilaisten virien ei mielletd
ilmaisevan sen alkuperdi ja jonka mukaan kuluttaja kisittdd niilld ilmaistavan
sitd, ettd tdssd tavarassa on erilaisia vaikuttavia aineita. Sen mukaan kuluttaja
mieltdd virien asettelun tietyn pesuainevalmisteen ulkoasun yksildlliseksi
piirteeksi.

Henkel lisdd asiassa C-456/01 P, etti analysoidessaan rekisterditiviksi haetun
merkin erottamiskykyd ensimmdéisen oikeusasteen tuomioistuimen ei olisi pitinyt
jattdd huomiotta sitd seikkaa, ettd Henkel on ainoa yritys, joka kiyttd4 punaista
virid pesuainevalmisteissa. Sen mukaan tdmin tavaramerkin erottamiskykyi
arvioitaessa on tdrkedd, etti kohdeyleiso kykenee yhdistimiin timin tavaran
merkin haltijaan yksinomaan tilli perusteella, kyseisissi tavaroissa yksinomai-
sesti kdytetyn punaisen virin vuoksi.

Sitten Henkel katsoo, ettd se seikka, ettd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin
on kiyttinyt perusteena pédasiallisesti sitd seikkaa, ettd kyseisten tablettien
muodot ja virit muodostavat geometrisen muodon tai ovat perusvireji, antaa
olettaa, ettd se on sisillyttinyt erottamiskykyd koskevaan analyysiinsi niakékoh-
tia, jotka liittyvit mahdolliseen tarpeeseen siilyttiid tietyt merkinnit vapaassa
kaytossd, mikd on ristiriidassa yhdistetyissi asioissa C-108/97 ja C-109/97,
Windsurfing Chiemsee, 4.5.1999 annetun tuomion (Kok. 1999, s. -2779) kanssa.

Henkel lisid tdhdn, etti oli miten tahansa, tarve siilyttii merkit vapaassa
kiytossd ei nyt esilli olevassa asiassa esti tavaramerkeiksi rekisterditiviksi
haettujen kaltaisten muoto- ja viriyhdistelmien kiyttod. Valmistaja valitsee
ensinndkin kiytettdvin muodon vapaasti, miirityistd teknisistdi muuttujista
aiheutuvin varauksin. Teknisesti ei ndyti siltd, ettd kilpailijat voisivat valmistaa
kuluttajien kéytettivissi olevia tabletteja vain valitsemalla muodon, josta on kyse
tdssd asiassa tarkoitetuissa rekisterdintihakemuksissa. Tarve sdilyttdd merkit
vapaassa kdytOssd ei koske virien konkreettista asettelua. Henkel katsoo, etti
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vaikka kuluttaja nikee virien sijoittelun, hin ei mielld sitd pakottavien teknisten
vaatimusten asettamaksi, vaan pitdd sitd tavaran yksil6llisyyden vapaana ja
mielikuvituksellisena ilmaisuna. Téstd seuraa sen mukaan, ettei merkin vapaan
kdyton siilyttimistarve estd rekisterdimisti nyt esilld olevassa asiassa tarkoitetun
kaltaista muotojen ja virien yhdistelmaa.

SMHYV toteaa ensinnikin ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen perustellusti
katsoneen, ettd rekisterditiviksi haetut tavaramerkit eivit saa asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa siddettyd suojaa siitd syystd, ettd
kyse on sellaisista kolmiulotteisista merkeistd, jotka muodostuvat ilmeisistd
ulkoasun osatekijoiden yhdistelmistd, jotka ovat tyypillisid kyseiselle tavaralle,
eikd kohdeyleis6 voi niiden avulla erottaa kyseisid tavaroita tavaroista, joilla on
muu kaupallinen alkuperi.

SMHV:n mukaan tavaran muodosta muodostuvan kolmiulotteisen merkin pitda
olla riittdvin mielikuvituksellinen, omaperiinen tai epitavanomainen, jotta silld
olisi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu
erottamiskyky. Erottamiskyky puuttuu sellaisilta muodoilta tai muotojen ja
virien yhdistelmilti, jotka ovat tavanomaisia, jokapdiviisid tai ilmeisid.

Se katsoo, ettd pyykin- tai astianpesuainetabletin osalta tirkeintd on kiytannolli-
syys ja ettd kuluttajan kannalta suorakulmainen muoto, kuten miké tahansa yhti
yksinkertainen muoto, on normaali ja ilmeinen tdménkaltaiselle tavaralle.
Kuluttaja ei pohdi tabletin tdsmillistd koostumusta eikd sen viriaineiden
vaikutuksia, vaan olettaa kyseen olevan kahdesta ominaisuuksiltaan erilaisesta
aineesta eikd tavaran alkuperin yksiléintikeinosta. Itse tavaran muodolla
varmistetaan alkuperin ilmaisemistehtéivd vain poikkeuksellisissa tapauksissa.
Timi asiaintila ei SMHV:n mukaan johdu erilaisista tai jopa ankarammista
oikeudellisista arviointiperusteista. Se on pikemminkin seurausta tosiasiallisesti
tilanteesta, eli tavasta, jolla kuluttajat mieltdvit kyseiset tuotteet.
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SMHYV viittdd my®&s, ettd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin on perustellusti
perustanut rekisteroitdviksi haettujen merkkien erottamiskykyd koskevat tutki-
muksensa merkin antamalle kokonaisvaikutelmalle, silld tillainen 13hestymistapa
ei sulje pois, vaan pikemminkin edellyttdd sitd, ettd ulkoasun eri osatekijoitd
tarkastellaan kutakin erikseen. Tdmi ldhestymistapa vastaa sitd kdytdntdd, jota
SMHYV noudattaa rekisterdintihakemusten tutkimisessa erityisesti kolmiulotteis-
ten merkkien ollessa kyseessi.

SMHYV toteaa lopuksi, ettd hakija ei voi olla varma vakuuttua tavaroiden niin
yksinkertaisia ja jokapiiviisid muotoja koskevan rekisterdintihakemuksen tar-
joamasta yhteison tavaramerkin etusijasta, ja ettd tdminlaiset pyykin- ja
astianpesuainetabletit voivat saada suojaa vain siind tapauksessa ja vain siitd
ajankohdasta lihtien, kun ne on jatkuvan kdytén avulla onnistuttu vakiinnutta-
maan tietyn valmistajan merkeiksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan
mukaisesti.

Tarpeesta siilyttdd merkit vapaassa kiytossi SMHV toteaa, etti yhteisdjen
tuomioistuin on em. asiassa Windsurfing Chiemsee antamassa tuomiossaan
ehdottamasti hylinnyt Henkelin tistd kisitteestd esittdmén, Saksan tuomioistuin-
ten vanhaan oikeuskiytintéon perustuvan tulkinnan.

Se lisdd, ettd kuvaus, jonka Henkel on esittinyt pesuaineiden kehittymisestd ja
ndiden tavaroiden markkinoista, puhuu vapaan kiytén siilyttimistarpeen (ei
kuitenkaan kyseisessi oikeuskiytdnndssi tarkoitetun) puolesta, koska se osoittaa
sen, ettd kilpailevat eri yritykset ovat alusta ldhtien kiyttdneet samalla seki
suorakulmaisia ettd pyoreitd muotoja ja toista virillistd kerrosta pyykin- ja
astianpesuainetableteissa.

I-5129



30

31

32

33

34

TUOMIO 29.4.2004 — YHDISTETYT ASIAT C-456/01 P JA C-457/01 P

Yhteis6jen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 4 artiklan mukaan yhteison tavaramerkkini voi olla mika
tahansa merkki, joka voidaan esittdii graafisesti, jos silli voidaan erottaa
yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

Kyseisestd sdannoksestd ilmenee, ettd sellaisia merkkejd, joista yhteison tavara-
merkki voi muodostua, ovat muiden ohella tavaran muoto ja virit. Ndin ollen
merkki, joka muodostuu pyykin- ja astianpesukoneissa kiytettivin pesuainetab-
letin kolmiulotteisesta muodosta, voi, kun sitd tarkastellaan yhdessd kyseisen
tabletin virien sijoittelun kanssa, lihtokohtaisesti muodostaa tavaramerkin
edellyttien, ettd edellisessid kohdassa mainitut kaksi edellytystd tayttyvit.

Kuten ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin on asiassa T-335/99 annetun
tuomion 42 kohdassa ja asiassa T-336/99 annetun tuomion 40 kohdassa
perustellusti todennut, se, ettd jokin merkki yleisesti ottaen voi olla asetuksen
N:o 40/94 4 artiklassa tarkoitettuna tavaramerkkini, ei merkitse sitd, ettd tima
merkki olisi vilttimsttd 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuin tavoin
erottamiskykyinen suhteessa tiettyyn tavaraan tai palveluun.

¢

Viimeksi mainitun siinndksen mukaan tavaramerkkejd, joilta puuttuu erotta-
miskyky, ei rekister6ida.

Asctuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu tavaramerkin
erottamiskyky merkitsee sitd, ettd tavaramerkki pystyy yksiléimdén rekisterSin-
tihakemuksessa tarkoitetun tavaran tietyn yrityksen tavaraksi ja erottamaan niin
tdman tavaran muiden yritysten tavaroista (ks. jisenvaltioiden tavaramerkkilain-
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sddddnnon lahentdmisestd 21 piivdnd joulukuuta 1988 annetun ensimmdisen
neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan 1 kohdan
b alakohdan, joka on samansisiltinen kyseisen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
kanssa, osalta yhdistetyt asiat C-53/01-C-55/01, Linde ym., tuomio 8.4.2003,
Kok. 2003, s. I-3161, 40 kohta).

Erottamiskyky4 on arvioitava yhtdiltd suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin,
joille sen rekisterdintid on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleiso,
joka muodostuu ndiden tavaroiden tai palvelujen tavanomaisesti valistuneista
sekd kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista, mieltd
tavaramerkin (ks. em. asia Linde ym., tuomion 41 kohta ja asia C-363/99,
Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004, s. [-1619, 34 kohta).

Valituksenalaisten tuomioiden perusteluista ilmenee tiltd osin, ettei ensimmaiisen
oikeusasteen tuomioistuin ole tehnyt minkiinlaista oikeudellista virhettd
tulkitessaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin on nimittdin yhteisdjen tuomioistuimen
vakiintuneen oikeuskdytinnon mukaisesti arvioinut kyseisten merkkien erotta-
miskyvyn puuttumista yhtiltd suhteessa niithin tavaroihin tai palveluihin, joille
niiden rekisterdintid on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten tdssi
tapauksessa kaikista kuluttajista koostuva kohdeyleis ne mieltia.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on my6s perustellusti todennut, ettd itse
tavaran muodosta muodostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamisky-
kyi koskevat arviointiperusteet eivit eroa muihin tavaramerkkiryhmiin sovellet-
tavista arviointiperusteista. Se on kuitenkin néitd arviointiperusteita soveltaessaan
muistuttanut, etti kohdeyleist ei vilttimittd mielld itse tavaran muodosta ja
vireistdi muodostuvaa kolmiulotteista tavaramerkkid samalla tavoin kuin sana-
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tai kuviomerkkii, joka muodostuu merkistd, joka ei liity silli varustettujen
tavaroiden ulkonik6on. Keskivertokuluttajat eivdt nimittdin ole tottuneet
olettamaan tavaroiden tai niiden pakkauksen muodon perusteella graafisen tai
sanallisen osatekijin puuttuessa, etti tavaroilla on tietty alkuperi, joten tillaisen
kolmiulotteisen tavaramerkin erottamiskykyd voi olla vaikeampi osoittaa kuin
sana- tai kuviomerkin erottamiskykyi (ks. myos vastaavasti em. asia Linde ym.,
tuomion 48 kohta ja asia C-218/01, Henkel, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004,
s. I-1725, 52 kohta).

Mitd enemméin muoto siis muistuttaa siti muotoa, joka sille tavaralle, jolle
tavaramerkin rekisterdintii haetaan, mitd ilmeisemmin tullaan antamaan, sitd
todennikoisempisd on, ettd kyseiseltdi muodolta puuttuu  asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky. Vain
sellaisella tavaramerkilli, joka poikkeaa merkittdvisti yleisestd kdytdnnostd tai
toimialalla vallitsevasta tavasta ja joka tistid syystd tiyttdd keskeisen tehtivinsd
alkuperin osoittajana, on kyseisessd sidnnoksessd tarkoitettu erottamiskyky (ks.
ensimmdisen direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan samansiséltoi-
sestd sdannoksestd em. asia Henkel, tuomion 49 kohta).

Tistd seuraa, ettd katsoessaan, ettd tavaramerkeiltd, joiden rekisterdintid haetaan,
puuttuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu
erottamiskyky, ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole tehnyt oikeudellista
virhettd tihin sddnnokseen eikd yhteisjen tuomioistuimen timin asian kannalta
merkitykselliseen oikeuskdytintdon nihden.

On todettava, etti ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen suorittamaan
arviointiperusteiden konkreettiseen soveltamiseen nyt esilli olevissa asioissa
sisiltyy tosiseikkoja koskevia arviointeja. Ainoastaan ensimmdisen oikeusasteen
tuomioistuin on toimivaltainen yhtdiltdi madrittimddn tosiseikaston, lukuun
ottamatta sellaisia tapauksia, joissa miiritetyn tosiseikaston paikkansapitimit-
tomyys kdy ilmi ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimelle toimitetusta ai-
neistosta, ja toisaalta arvioimaan tdti tosiseikastoa. Lukuun ottamatta sitd
tapausta, etti tuomioistuimelle esitetty selvitys on otettu huomioon védristyneelld
tavalla, tosiseikaston arviointi ei niin ollen ole sellainen oikeuskysymys, ettd se
sellaisenaan kuuluisi yhteisdjen tuomioistuimen muutoksenhakuasteena harjoit-
taman valvonnan piiriin (ks. asia C-104/00 P, DKV v. SMHYV, tuomio 19.9.2002,
Kok. 2002, s. I-7561, 22 kohta).
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Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen esittimissd toteamuksissa ei ole
mitddn sellaista, joka antaisi olettaa, ettd sille esitetty selvitys olisi otettu
huomioon viiristyneelld tavalla.

Siitd Henkelin viitteestd, jonka mukaan ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin
on soveltanut merkin vapaan kiyton sdilyttimistarvetta koskevaa periaatetta, on
muistutettava, ettd se on kiyttdnyt perustana sitd, etti kyseisten tablettien
muodolta ja vireiltd puuttuu erottamiskyky.

Joka tapauksessa vaikka oletettaisiinkin, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuo-
mioistuin olisi huomioinut yleiseen etuun liittyvid seikkoja erottamiskykyi
arvioidessaan, se ei ole tissd suhteessa tehnyt oikeudellista virhetti.

Jokainen tissd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa mainittu rekisterdin-
tieste on itsendinen verrattuna muihin rekisterdintiesteisiin ja jokaista niisti on
tarkasteltava erikseen. Lisdksi kyseisid rekisterdintiesteitd on tulkittava ottaen
huomioon se yleinen etu, joka on kulloisenkin esteen tausta-ajatuksena (ks. mm.
vastaavasti asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002, Kok. 2002, s. I-5475,
77 kohta ja em. asia Linde ym., tuomion 67 ja 71 kohta).

Kutakin tillaista estettd tutkittaessa huomioon otettu yleinen etu voi, ja sen jopa
tiytyy, heijastaa eri nikékulmia aina kyseisen esteen syyn mukaisesti.

Yhteisdjen tuomioistuin on jo asiassa C-104/01, Libertel, 6.5.2003 antamassaan
tuomiossa (Kok. 2003, s. I-3793, 60 kohta) todennut tiettyjen diriviivattomien
virien rekisterdimisesti sellaisinaan tavaramerkeiksi, ettid ensimmiisen direktiivin
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89/104 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan sddnnoksen, joka on samansisiltoinen
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa, tausta-ajatuksena
on tarve olla aiheettomasti rajoittamatta niiden muiden toimijoiden mahdolli-
suutta kdyttid vireji, jotka tarjoavat sentyyppisid tavaroita tai palveluja, joita
varten rekisterdintid on haettu.

Lisdksi on todettava, ettei yleisen edun mukaista ole asetuksessa N:o 40/94
tarkoitetun koko suojan antaminen sellaiselle merkille, joka ei tdytd keskeistd
tehtdviinsd, eli jolla ei taata kuluttajalle tai loppukiyttijille sitd, ettd kyseiselld
tavaralla tai palvelulla on tietty alkuper, jolloin kuluttaja tai loppukayttdjd voi
tavaramerkin perusteella ilman sekaannusvaaraa erottaa tdmédn tavaran tai
palvelun muista tavaroista tai palveluista, joilla on toinen alkupera.

Henkelin siitd viitteestd, jonka mukaan SMHYV on jo myontinyt, ettd sellaisilla
merkeilld, jotka muodostuvat tdssd asiassa rekisterditdviksi haettujen pyykin- ja
astianpesuainetablettien muotoon verrattavissa olevista muodoista, on erottamis-
kyky, on todettava, ettei tihin perusteeseen ole vedottu ensimmdisen oikeusasteen
tuomioistuimessa.

so Jos asianosaisella olisi oikeus esittdi ensi kertaa vasta yhteisdjen tuomioistuimessa

vaatimuksilleen perusteita, joihin hin ei ole ensimmadisen oikeusasteen tuomiois-
tuimessa vedonnut, hinelld olisi oikeus laajentaa yhteiséjen tuomioistuimessa,
jonka toimivalta muutoksenhakuasioissa on rajoitettu, kannettaan ensimmdisen
oikeusasteen tuomioistuimessa kisiteltyyn asiaan nidhden. YhteisGjen tuomiois-
tuin on valitusasioissa toimivaltainen tutkimaan ainoastaan ne oikeudelliset
ratkaisut, jotka ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt sille esitetyistd
perusteista (ks. asia C-136/92 P, komissio v. Brazzelli Lualdi ym., tuomio
1.6.1994, Kok. 1994, s. 1-1981, 59 kohta ja asia C-352/99 P, Eridania ym. v.
neuvosto, midriys 28.6.2001, Kok. 2001, s. I-5037, 53 kohta).
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T4am4 viite on siis jatettdvi tutkittavaksi ottamatta.

Kaikki edelld esitetyt seikat huomioiden tavaramerkin erottamiskykyyn liittyvi
valitusperusteen ensimmdinen osa on perusteettomana hylattiva.

Valitusperusteen toinen osa, joka liittyy keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusasteen
muddrittelyyn

Asianosaisten lausumat

Henkel myontii, ettd keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi periaatteessa
vaihdella sen mukaan, millaisesta tavarasta on kyse. Se viittdd kuitenkin, etti
toisin kuin ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin analyysissddn esittdd, mikidn
seikka ei oikeuta pddtteleméin, ettei keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste
lihtokohtaisesti ole kovin korkea péivittdistavaroiden suhteen. Sen mukaan olisi
sitd vastoin katsottava, ettd kuluttajalla on erityinen intressi nyt kyseessd olevien
kaltaisten piivittiistavaroiden osalta tuntea, paitsi se ryhmi, johon kyseinen
tavara kuuluu, myos se, millainen tavara tarkkaan ottaen on.

Pyykin- ja astianpesuaineiden valmistajat korostavat selvisti mainoksissaan eri
tuotteidensa laatua. Niin ollen tavanomaisesti valistunut sekd kohtuullisen
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tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja yhdistid tietyt laatuvaatimukset
tiettyihin tavaroihin ja yrittdi erottaa tavarat toisistaan niiden ulkoni6n
perusteella.

SMHV viittd4 valituksenalaisissa tuomioissa todetun, ettd kohdeyleisé koostuu
kaikista kuluttajista, koska tabletinmuotoiset pyykin- ja astianpesuaineet ovat
laajalti levinneiti kulutushydédykkeitd. Se katsoo, ettd vaikka asianomainen
keskiverokuluttaja ei kiinnitikdin suurta huomiota tablettien tdsmilliseen
muotoon ja viriin, ndin on siksi, ettei niitd myydi yksittdin vaan pakkauksissa,
josta kullakin kiyttokerralla otetaan vain tarvittava maéri tabletteja. Kuluttaja
pitdi nditd tabletteja kidessidn vain muutaman hetken eikd hinelld ole aihetta
niiden muutamien hetkien aikana pohtia, miti tablettia hin aikoo kayttda.

Yhteisojen tuomioistuimen arviointi asiasta

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-335/99 annetun tuomion
48 kohdassa ja asiassa T-336/99 annetun tuomion 46 kohdassa esittimai
toteamus, jonka mukaan kuluttajille suunnattujen péivittdistavaroiden osalta
keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste ei ole korkea, kun kyse on pyykin- tai
astianpesuainetablettien muodosta tai vireistd, on tosiseikkoja koskeva toteamus,
joka, kuten timin tuomion 41 kohdassa todetaan, ei kuulu yhteisGjen
tuomioistuimen muutoksenhakuasteena harjoittaman valvonnan piiriin, koska
silld ei nyt esillid olevassa asiassa viiristelld ensimmdisen oikeusasteen tuomiois-
tuimen kisiteltiviksi saatettuja tosiseikkoja.

Keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusasteen midrittimiseen liittyvé valitusperus-
teen toinen osa on niin ollen sekin hylattivi.
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Valitusperusteen kolmas osa, joka koskee siti ajankohta, jonka suhteen
tavaramerkin erottamiskykyd on arvioitava

Asianosaisten lausumat

Henkel viittdd valitusperusteen kolmannessa osassa, ettei ensimmdisen oikeus-
asteen tuomioistuin ole ratkaissut kysymysti siitd, minkd ajankohdan suhteen
rekisterditdviksi haettujen tavaramerkkien erottamiskykyd on arvioitava. Sen
mukaan timd arviointi on tehtdvd rekisterdintihakemuksen jittdajankohdan
asiaintilan nojalla. Hakijan pddtds jattda tai olla jattimittd tavaramerkkihake-
mus voi perustua vain seikkoihin, jotka ovat sen tiedossa tuona ajankohtana.
Pidtettdessd, onko merkilld sellaisia sille ominaisia osatekijditi, jotka menevit
pidemmille kuin tavaralle on tyypillistd, tai jotka ovat teknisten syiden
edellyttimid, ainoastaan kyseisen hakemuksen jdttdmisajankohtana tunnetut
tavarat ja niiden tyypilliset piirteet voidaan ottaa huomioon.

Henkel viittaa rekisterdintihakemustensa jittoajankohtana vallinneeseen mark-
kinatilanteeseen ja toteaa, etti erottamiskykyyn liittyvd edellytys tdyttyi tuona
ajankohtana. Sen mukaan tuolloin pyykin- ja astianpesuaineita tarjottiin
tavallisesti jauheena, joten jo pelkki tabletin idea antoi ndille tavaroille tuona
ajankohtana niiden tavanomaisen ja pakottavien teknisten vaatimusten edellytti-
min muodon ylittivin erottamiskyvyn. Henkel viittdd, ettd rekisteroitdviksi
haetuilla merkeilli oli tuona ajankohtana markkinoilla olleista tavaroista eroavia
piirteitd siiti syystd, etti ne olivat omaperiisid tavalla, joka ei johtunut
pakottavista teknisistd vaatimuksista ja joka ei ollut sidoksissa tavaraan.
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SMHYV toteaa, ettei ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin ole pitdnyt tarpeelli-
sena lausua tdstd seikasta valituksenalaisissa tuomioissa siitd syystd, ettd kyseisiltd
merkeiltd puuttui erottamiskyky rekisterdintihakemusten jittdajankohtana. Se
viittdd, ettd yhteison tavaramerkin rekisterdintiedellytysten on oltava tdyttyneitd
sekd hakemuksen jittdajankohtana ettd rekisterdintiajankohtana. Nyt esilld
olevassa asiassa rekisterdinnin esteend oli ollut juuri se, ettd tablettien muotojen
ja virien yhdistelmisti oli tullut tavanomaisia.

Yhteis6jen tuomioistuimen arviointi asiasta

Kuten timin tuomion 34 kohdassa todetaan, tavaramerkilli on asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky, jos sen
avulla voidaan erottaa ne tavarat tai palvelut, joiden rekisterdintid haetaan,
muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin on perustellusti katsonut asiassa
T-335/99 annetun tuomion 57 kohdassa ja asiassa T-336/99 annetun tuomion
vastaavassa kohdassa, ettei asiassa merkityksellisen ajankohdan ratkaiseminen
ollut tarpeen sen arvioimiseksi, ovatko tavaramerkit tissd sddnnoksessd
tarkoitetuin tavoin erottamiskykyisid, silli se oli katsonut, ettd rekisteroitdviksi
haetut tavaramerkit eivit kykene ilmaisemaan kyseisten tavaroiden alkuperédi ja
ettd tihdn pditelmidn ei vaikuta se, kuinka suuri méidrd vastaavia pesuaine-
tabletteja jo on markkinoilla.
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Niin ollen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole tehnyt oikeudellista
virhettd katsoessaan, ettei asiassa ollut syytd ratkaista kysymystd siitd, kumman
ajankohdan suhteen kyseisten tavaramerkkien erottamiskyky4 on arvioitava.

Valitusperusteen kolmas osa, joka koskee sitd ajankohtaa, jonka suhteen
tavaramerkin erottamiskykyi on arvioitava, on niin ollen sekin perusteettomana
hyldttdva.

Kaikesta edelld lausutusta seuraa, ettd valitukset eivit ole perusteltuja ja ettd ne
tdstd syystd on hyldttdvi.

Oikeudenkdyntikulut

Yhteisojen tuomioistuimen tydjirjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota
timidn saman tydjirjestyksen 118 artiklan nojalla sovelletaan valituksen
kisittelyyn, asianosainen, joka hividi asian, velvoitetaan korvaamaan oikeuden-
kiyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska SMHV on vaatinut Henkelin
velvoittamista korvaamaan oikeudenkiyntikulut ja koska viimeksi mainittu on
hdvinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Valitukset hyldtdzn.

2) Henkel KGaA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkayntikulut.

Skouris Cunha Rodrigues Puissochet

Schintgen Macken

Julistettiin Luxemburgissa 29 pdivind huhtikuuta 2004.

R. Grass V. Skouris

kirjaaja presidentti
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