DEVELEY v. SMHV

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kahdeksas jaosto)
25 piaivini lokakuuta 2007 *

Asiassa C-238/06 P,

jossa on kyse yhteisjen tuomioistuimen perussddnnén 56 artiklaan perustuvasta
valituksesta, joka on pantu vireille 25.5.2006,

Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG, kotipaikka Unterhaching (Saksa),
edustajinaan Rechtsanwalt R. Kunz-Hallstein ja Rechtsanwalt H. Kunz-Hallstein,

valittajana,

ja jossa vastapuolena on

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehendian G. Schneider,

vastaajana ensimmaisesséd oikeusasteessa,

*  Qikeudenkéyntikieli: saksa.
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YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (kahdeksas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja G. Arestis seki tuomarit R. Silva de
Lapuerta ja E. Juhdsz (esittelevd tuomari),

julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kirjaaja: hallintovirkamies B. Filop,

ottaen huomioon kirjallisessa kasittelyssé ja 24.5.2007 pidetyssé istunnossa esitetyn,

paitettyddn julkisasiamiestd kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

tuomion

Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG -niminen yhti6 (jaljempéana Develey)
vaatii valituksellaan, ettd yhteisGjen tuomioistuin kumoaa Euroopan yhteisdjen
ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-129/04, Develey vastaan
SMHYV (muovipullon muoto), 15.3.2006 antaman tuomion (Kok. 2006, s. II-811;
jiljempdnd valituksenalainen tuomio), jolla ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin
hylkéasi Develeyn kumoamiskanteen sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tava-
ramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 20.1.2004 tekemaisté
paatoksestd, jolla evittiin kolmiulotteisen tavaramerkin rekisterdinti (jaljempana
riidanalainen p#étos).
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Asiaa koskevat oikeussainnoét

Kansainvilinen oikeus

Pariisin yleissopimus

Kansainvilisesti tavaramerkkioikeutta sédntelee teollisoikeuden suojelemista kos-
keva yleissopimus, joka on allekirjoitettu Pariisissa 20.3.1883 ja jota on viimeksi
tarkistettu Tukholmassa 14.7.1967 (Yhdistyneiden Kansakuntien sopimuskokoelma,
nide 828, nro 11851, s. 305; jaljempéna Pariisin yleissopimus). Kaikki Euroopan
yhteison jasenvaltiot ovat kyseisen sopimuksen osapuolia.

Pariisin yleissopimuksen 2 artiklan 1 kappaleessa méairitiadn seuraavaa:

"Jokaisen liittomaan kansalaisilla on kaikissa muissa liittomaissa teollisoikeuden
suojaan ndhden ne edut, jotka nididen maiden lainsddddnnét nyt tai vastedes
myéntivit maan omille kansalaisille rajoittamatta mitdédn oikeuksia, jotka talld
yleissopimuksella turvataan. Heilld on siis sama suoja kuin néilld ja samat lailliset
oikeuskeinot jokaista heiddn oikeutensa loukkausta vastaan, edellyttien ettd maan
omille kansalaisille maérittyja ehtoja ja muodollisuuksia on noudatettu.”
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Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklan A ja B kappaleessa maérdtién
seuraavaa:

”A‘

1) Jokainen alkuperimaassa asianmukaisesti rekisteroity tehtaan- tai kauppamerkki
on sellaisenaan tissé artiklassa ilmoitetuin varauksin hyviksyttiva rekisteroitavéksi
ja suojattava toisissa liittomaissa. Ndma maat voivat vaatia, etti ennen lopullista
rekister6imistd esitetddn asianomaisen viranomaisen antama todistus alkuperi-
maassa tapahtuneesta rekister6innistd. Taméin todistuksen laillistamista ei voida
vaatia.

2) Alkuperiamaana on pidettdvé sité liittomaata, jossa hakijalla on tosiasiallinen ja
toimiva teollisuuslaitos tai kauppaliike tai, mikili hdnelld ei ole tillaista yritysté
liittoon kuuluvan maan alueella, sitd liittomaata, jossa hinelld on kotipaikka, ja
mikali hanelld ei ole kotipaikkaa missddn liittomaassa, mutta hin on jonkin
liittomaan kansalainen, sitd maata, jonka kansalainen hin on.

B. Tissd artiklassa tarkoitettujen tehtaan- tai kaupanmerkkien rekisterdintia ei
voida evitd eikd julistaa mitdttoméksi muissa kuin seuraavissa tapauksissa:

1) jos ne ovat laadultaan sellaisia, ettd ne loukkaavat kolmannen miehen
saavuttamia oikeuksia siind maassa, jossa suojaa haetaan;

2) jos niiltd kokonaan puuttuu omintakeinen luonne tai ne koostuvat yksin-
omaan merkeistd tai nimityksistd, joita liiketoiminnassa voidaan kiayttad
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ilmaisemaan tavaroiden lajia, laatua, paljoutta, kayttotarkoitusta, arvoa,
alkuperipaikkaa tai niiden valmistusajankohtaa tai jotka ovat kiyneet
tavallisiksi yleisessé kielenkéytossi tai rehellisessi ja pysyviisessd kauppata-
vassa siind maassa, jossa suojaa haetaan;

3) jos ne ovat hyvin tavan tai yleisen jarjestyksen vastaiset ja varsinkin jos ne
ovat omiaan johtamaan yleis64 harhaan. Merkkia ei kuitenkaan ole pidettdva
yleisen jéirjestyksen vastaisena yksistdén siitd syystd, ettei se ole sopusoin-
nussa jonkin tavaramerkkilainsdddant66n sisaltyvan sddnnoksen kanssa, ellei
tdma saidnnos ole juuri yleistd jarjestysta koskeva.

Naitd sadannoksid sovellettaessa on kuitenkin lisdksi otettava huomioon 10 bis
artiklan saannokset.”

Maailman kauppajirjestén perustamissopimuksesta johtuva oikeus

Maailman kauppajirjeston perustamissopimuksen liitteessda 1 C olevan teollis- ja
tekijanoikeuksien kauppaan liittyvistd nakokohdista tehdyn sopimuksen (jaljempéna
TRIPS-sopimus), joka on allekirjoitettu Marrakeshissd 15.4.1994 ja hyviksytty
Uruguayn kierroksen (1986-1994) monenkeskisissd neuvotteluissa tehtyjen sopi-
musten hyviksymisestd Euroopan yhteison puolesta sen toimivaltaan kuuluvissa
asioissa 22.12.1994 tehdylld neuvoston paitoksella 94/800/EY (EYVL L 336, s. 1),
2 artiklan 1 kohdassa méadrétaan seuraavaa:

"Tamén sopimuksen II, III ja IV osien osalta jasenten tulee mukauttaa
lainsdddantonsé Pariisin yleissopimuksen (1967) 1-12 ja 19 artiklan mukaiseksi.”
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Yhteison oikeus

Paidtoksen 94/800 johdanto-osan viimeisen perustelukappaleen sanamuoto on
seuraava:

"Maailman kauppajirjeston perustamissopimukseen liitteineen ei voi vedota
suoraan yhteison ja jasenvaltioiden tuomioistuimissa.”

Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsaadannon lihentimisestd 21.12.1988 annetun
ensimmadisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) johdanto-
osan 12. perustelukappaleen sanamuoto on seuraava:

"kaikkia yhteison jisenvaltioita sitoo teollisoikeuden suojelemista koskeva Pariisin
yleissopimus; timén direktiivin sddnnosten on tarpeen olla tiysin yhdenmukaiset
Pariisin yleissopimuksen médrdysten kanssa; tdma direktiivi ei vaikuta yleis-
sopimuksesta johtuviin jasenvaltioiden velvoitteisiin; tarvittaessa sovelletaan perus-
tamissopimuksen 234 artiklan 2 kohtaa”.

Mainitun direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa siadetddn seuraavaa:

"Seuraavia merkkeja ei saa rekisterdida tai, jos ne on rekisterdity, ne on julistettava
mitattomiksi:

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottuvuus.”
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Yhteisén tavaramerkista 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94
(EYVL L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, johdanto-osan viidennen
perustelukappaleen sanamuoto on seuraava:

“tavaramerkkeji koskeva yhteison oikeus ei kuitenkaan korvaa tavaramerkkeji
koskevaa jasenvaltioiden oikeutta; ei vaikuta perustellulta velvoittaa yrityksid
rekisterdiméain tavaramerkkejain yhteison tavaramerkeiksi, koska kansalliset
tavaramerkit ovat tarpeen yrityksille, jotka eivit halua tavaramerkilleen yhteisonlaa-
juista suojaa”.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan, joka koskee ehdottomia hylkaysperusteita,
1 kohdassa sdadetain seuraavaa:

”1. Seuraavia merkkeji ei rekisteroida:

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

h) tavaramerkit, joita toimivaltaiset viranomaiset eivit ole hyviksyneet Pariisin
yleissopimuksen 6 b artiklan mukaisesti;
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i) tavaramerkit, jotka sisadltdvit muita kuin Pariisin yleissopimuksen 6 b artiklassa
tarkoitettuja tunnuksia, tunnusmerkkeja tai vaakunoita, joilla on erityistd
julkista merkitystd, jollei toimivaltainen viranomainen ole hyvaksynyt niiden
rekisterdintid.”

Kyseisen asetuksen 34 artiklassa, jonka otsikko on "Kansallisen tavaramerkin
aiemmuuden vaatiminen”, saadetdin seuraavaa:

1. Jasenvaltiossa tai Benelux-alueella rekisterdidyn aikaisemman tavaramerkin
haltija, mukaan lukien aikaisempi kansainvilisesti, jasenvaltiossa vaikuttavalla tavalla
rekisteroity tavaramerkki, joka jittad hakemuksen samasta tavaramerkisté, joka on
tarkoitus rekisterdidé yhteisén tavaramerkkini samoja tavaroita tai palveluja varten,
joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteréity tai joihin se sisiltyy, voi vaatia
aikaisemman tavaramerkin aiemmuutta yhteisén tavaramerkille sen jisenvaltion
osalta, jossa tai jota varten se on rekisteroity.

2. Aiemmuuden ainoa vaikutus tdmin asetuksen mukaan on, ettd jos yhteison
tavaramerkin haltija luopuu aiemmasta tavaramerkista tai antaa sen lakata, hinelld
olevat oikeudet pysyvit voimassa samoin, kuin jos aikaisempi tavaramerkki olisi
edelleen rekisterdity.

3. Yhteison tavaramerkille vaadittu aiemmuus lakkaa, jos aikaisemman tavaramer-
kin, jonka aiemmuutta on vaadittu, haltija julistetaan menettineeksi oikeutensa
tavaramerkkiin tai jos tavaramerkki julistetaan mitattémaksi tai jos siitd on luovuttu
ennen yhteison tavaramerkin rekisterdintia.”
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Asetuksen N:o 40/94 35 artiklassa, jonka otsikko on ”Aiemmuuden vaatiminen
yhteison tavaramerkin rekisterdinnin jalkeen”, séddetddn seuraavaa:

”1. Yhteison tavaramerkin haltija, joka on saman aikaisemman, jidsenvaltiossa
rekister6idyn, Benelux-alue mukaan lukien, tavaramerkin tai aikaisemman, kan-
sainvilisesti, jasenvaltiossa vaikuttavalla tavalla rekister6idyn tavaramerkin haltija,
samojen tavaroiden tai palvelujen osalta, voi vaatia aikaisemman tavaramerkin
ailemmuutta sen jasenvaltion osalta, jossa tai jota varten se on rekisteroity.

2. Sovelletaan 34 artiklan 2 ja 3 kohtaa.”

Asetuksen N:o 40/94 73 artiklan mukaan SMHYV perustelee paidtéksensi ja ne voivat
perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa.

Asetuksen N:o 40/94 74 artiklassa, jonka otsikko on ”Asiasisillon tutkiminen viran
puolesta”, sdddetddn seuraavaa:

”1. Menettelyssi virasto tutkii asiasiséllon viran puolesta; rekisteréinnin hylkdaamisen
suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssi tutkimus rajataan seikkoihin, joihin
osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittimiin vaatimuksiin.
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2. Virasto voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja, joihin osapuolet eiviit ole
vedonneet, tai todistei[ta], joita ei ole esitetty méidraajassa.”

Asetuksen N:o 40/94 108 artiklassa sdddetaan seuraavaa:

”1. Yhteison tavaramerkin hakija tai haltija voi pyytdd hakemuksensa tai yhteison
tavaramerkkinsd muuntamista kansallista tavaramerkkia koskevaksi hakemukseksi:

a) siltd osin kuin yhteison tavaramerkkii koskeva hakemus on hylétty, peruutettu
tai katsottu peruutetuksi;

b) siltd osin kuin yhteison tavaramerkin vaikutus lakkaa.

2.  Muuntamista ei tapahdu:

a) jos yhteison tavaramerkin haltija on menettinyt oikeutensa kyseisen merkin
kayttamatta jattamisen vuoksi, jollei yhteison tavaramerkkid ole kaytetty siind
jasenvaltiossa, jonka osalta muuttamista on pyydetty, kyseisen jésenvaltion
lainsddddnnon tarkoittamien tosiasiallisen kayton edellytysten mukaisesti;
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b) suojan hankkimiseksi siind jisenvaltiossa, jossa viraston tai kansallisen
tuomioistuimen péadtoksen mukaan hakemuksen tai yhteisén tavaramerkin
rekister6innin estymiselle, peruuttamiselle tai mitittomyydelle on peruste.

3. Hakemuksen tai yhteison tavaramerkin muuntamisesta johtuvassa kansallista
tavaramerkkid koskevassa hakemuksessa voidaan kyseisessd jasenvaltiossa hyédyn-
tdd tdlle hakemukselle tai tavaramerkille hyviksytty hakemispaivi tai etuoikeuspéivi
ja tarvittaessa tdmén valtion 34 artiklan tai 35 artiklan mukaisesti vaadittu
tavaramerkin aiemmuus.

4. Siind tapauksessa, ettd yhteison tavaramerkkid koskeva hakemus katsotaan
peruutetuksi, virasto [dhettdd hakijalle tiedonannon kolmen kuukauden méairiajasta,
jonka kuluessa muuntamista koskeva pyynté voidaan esittdd ja joka alkaa timin
tiedonannon ajankohdasta.

5. Jos yhteison tavaramerkkid koskeva hakemus peruutetaan tai jos yhteison
tavaramerkin vaikutus lakkaa luopumista koskevan merkinnidn tekemisen tai
rekister6innin uudistamatta jattimisen vuoksi, muuntamista koskeva pyynté on
tehtdvd kolmen kuukauden kuluessa péivisti, jona yhteison tavaramerkkid koskeva
hakemus on peruutettu tai yhteisén tavaramerkin vaikutus on lakannut.

6. Jos tavaramerkkid koskeva hakemus hylatddn viraston paidtokselld tai tavaramer-
kin vaikutus lakkaa viraston tai yhteison tavaramerkkituomioistuimen péatoksen
johdosta, muuntamista koskeva pyynté on tehtdvd kolmen kuukauden kuluessa
péivésti, jona kyseinen paitos on tullut lainvoimaiseksi.
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7. Edelld 32 artiklan séannoksen vaikutus lakkaa, jos pyyntod ei ole esitetty
asetetussa médraajassa.”

Asian tausta

Develey teki asetuksen N:o 40/94 nojalla 14.2.2002 SMHV:lle yhteisén tavaramer-
kiksi rekisterdintia koskevan hakemuksen, jossa se vaati etusijaa aikaisemmin
Saksassa 16.8.2001 jatetyn hakemuksen nojalla.

Hakemus koski seuraavan pullonmuotoisen kolmiulotteisen merkin (jaljempani
haettu tavaramerkki) rekisterdintia.
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Tavarat, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekister6imisti varten koskevaan 15.6.1957
tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tdmi sopimus on tarkistettuna ja
muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 29, 30 ja 32, ja ne vastaavat kunkin
luokan osalta seuraavaa kuvausta:

—  luokka 29: "Paprikat, tomaattipyree, maito ja maitotuotteet, jogurtti, ranskan-
kerma, ravintodljyt ja -rasvat”

—  luokka 30: "Mausteet; sinappi ja sinappituotteet; majoneesi ja majoneesituotteet,
etikka ja etikkatuotteet; etikan avulla valmistetut juomat; rémouladekastikkeet,
relissi; elintarvikkeena kiytettivit aromit ja esanssit; elintarvikkeiden valmis-
tuksessa aromeina kiytettivit sitruunahappo, omenahappo ja viinihappo;
piparjuurivalmisteet; ketsuppi ja ketsuppivalmisteet, hedelmikastikkeet; salaatin
kastikkeet”

—  luokka 32: "Hedelmijuomat ja hedelmituoremehut; mehutiivisteet ja muut
juomien valmistusaineet”.

Tutkija hylkdsi 1.4.2003 paivatylla pdatokselld rekisterdintihakemuksen asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla. Tutkija totesi, ettd aikaisemmat
kansalliset rekisterdinnit eivit sitoneet SMHV:td ja ettd haetun tavaramerkin
muodossa ei ollut mitddn sellaista omintakeista ja helposti tunnistettavaa, joka
mahdollistaisi sen erottamisen markkinoilla tavanomaisesti saatavilla olevista
muodoista ja toimisi viittauksena sen kaupalliseen alkuperién.
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SMHV:n toinen valituslautakunta hylkési riidanalaisella padtoksella Develeyn
tekemén valituksen, joka perustui muun muassa kyseessa olevan pullon tavanomai-
sesta poikkeavaan ja erityiseen muotoon. Valituslautakunta yhtyi tutkijan perus-
teluihin. Se lisdsi, ettd kun on kyse tavaramerkistd, joka koostuu pakkauksen
muodosta, huomioon on otettava, ettd kohdeyleisé ei vilttimittd mielld tavara-
merkkid samalla tavalla kuin jos kyseessi olisi sellainen sanamerkki, kuviomerkki tai
kolmiulotteinen merkki, joka on riippumaton sen tavaran ominaisuuksista, johon se
yhdistetadn. Kyseessé oleva kuluttaja kiinnittda valituslautakunnan mukaan tavalli-
sesti enemmén huomiota pulloon kiinnitettyyn etikettiin kuin pelkkadin paljaan ja
vérittdman astian muotoon.

Valituslautakunnan mukaan haetussa tavaramerkissd ei ollut mitdin sellaisia
lisdpiirteitd, joiden perusteella se olisi voitu selvisti erottaa saatavilla olevista
yleisesti kéytetyistdi muodoista ja joiden perusteella se painuisi kuluttajan mieleen
alkuperid koskevana viittauksena. Valituslautakunta nimittéin katsoi, ettd erityinen
muotoilu, johon Develey vetoaa, selvidd vasta sellaisen pitkille menevin analyyttisen
tutkimisen perusteella, jollaista kyseessd oleva keskivertokuluttaja ei tee.

Valituslautakunta huomautti, ettd Develey ei voi vedota haetun tavaramerkin
rekisterointiin Saksan tavaramerkkirekisteriin, koska tallainen kansallinen rekiste-
rointi, vaikka se voidaan ottaa huomioon, ei kuitenkaan ole ratkaisevaa. Valitus-
lautakunnan mukaan Develeyn esittdmissa rekisterdintiasiakirjoissa ei myodskédan
tdsmennetty perusteita, joilla kyseesséi olevan merkin rekisterdinti hyvéksyttiin.

Kanne ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksenalainen
tuomio

Develey nosti riidanalaisen péiatoksen kumoamista koskevan kanteen ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 1.4.2004 jattimailldan kannekirjelmalla.
Kanteensa tueksi Develey esitti nelja kanneperustetta. Ensimméisen oikeusasteen
tuomioistuin hylkidsi ndmé kanneperusteet ja siis koko kanteen.
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Ensimmaisen kanneperusteen mukaan SMHYV ei ollut noudattanut todistustaakkaa
koskevia sdant6jd, mikda Develeyn mukaan oli asetuksen N:o 40/94 74 artiklan
1 kohdan seki Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklan vastaista. Develey niet
vaitti, ettd SMHV:n olisi tullut néyttdd toteen erottamiskyvyn puuttuminen, koska se
oli todennut, etti kyseessi oleva muoto miellettdisiin yleisesti kdytdssi olevan pullon
muodoksi eikd kaupallista alkuperii koskevaksi viittaukseksi.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, ettd Pariisin yleissopimuksella ei
tdltd osin ole vaikutusta, koska mainitun yleissopimuksen 6 quinquies artikla, joka
koskee toisessa Pariisin yleissopimuksen allekirjoittajavaltiossa rekisterdityjen
tavaramerkkien suojaa ja rekisterdintid, ei sisdlld madrdyksid, jotka ohjaisivat
todistustaakan jakoa yhteison tavaramerkkien rekisterdintimenettelyissid. Tédmén
jalkeen ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin huomautti, ettd asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan mukaisessa ehdottomien hylkaysperusteiden
olemassaolon tutkimisessa SMHV:n rooli on paittid, kariutuuko tavaramerkkiha-
kemuksen hyviksyminen ehdottomaan hylkidysperusteeseen, ja ettd kyseisen
asetuksen 74 artiklan 1 kohdan mukaan SMHV:n on selvitettivid viran puolesta
sellaiset asiaan liittyvit tosiseikat, jotka voivat johtaa ehdottoman hylkaysperusteen
soveltamiseen.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, etta valituslautakunta voi todetes-
saan, ettei haetulla tavaramerkilla ominaispiirteidensd vuoksi ole erottamiskykya,
perustaa arvionsa paljon kiytettdvien kulutustavaroiden kaupassa saadusta yleisesté
kiytainnon kokemuksesta seuraaviin seikkoihin, jotka kaikkien voidaan olettaa
tuntevan ja jotka erityisesti ndiden tuotteiden kuluttajat tuntevat. Se korosti, etti jos
kantaja vetoaa haetun tavaramerkin erottamiskykyyn valituslautakunnan edelld
mainitusta arviosta huolimatta, kantajan tehtivd on esittdd konkreettiset ja
perustellut tiedot siitd, ettd haetulla tavaramerkilld on joko sen ominaispiirteisiin
perustuva erottamiskyky tai kdyton perusteella hankittu erottamiskyky.

Toinen kanneperuste perustui siihen, ettd Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies
artiklan A kappaleen 1 kohtaa oli rikottu, koska SMHYV oli riistéinyt aikaisemman
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kansallisen rekisterdinnin suojan. Develey viitti, ettd katsoessaan, ettd haetulla
tavaramerkilld ei ollut erottamiskykyé yhteison alueella, SMHV tosiasiallisesti julisti
mitdttoméksi aikaisemman samaa merkkid suojaavan saksalaisen tavaramerkin,
jonka Deutsches Patent- und Markenamt (Saksan patentti- ja tavaramerkkivirasto)
oli rekisterdinyt, ja siten riisti siltd suojan Saksan alueella.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, etti vaikka oletettaisiin, ettd Pariisin
yleissopimuksen 6 quinquies artikla velvoittaisi SMHV:t4, asetuksen N:o 40/94
johdanto-osan viidennen perustelukappaleen mukaan tavaramerkkejia koskeva
yhteison oikeus ei korvaa tavaramerkkeji koskevaa jasenvaltioiden oikeutta. Néin
ollen riidanalainen pdités ei vaikuta aikaisemman kansallisen rekisteréinnin
pétevyyteen eikd sen Saksan alueella antamaan suojaan. Ensimmaisen oikeusasteen
tuomioistuin totesi lisdksi, ettd Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklan B
kappaleen 2 kohdassa méaritadn joka tapauksessa mahdollisuudesta rekisterdinnin
epadmiseen siind tapauksessa, ettd haetulta tavaramerkiltd puuttuu erottamiskyky.

Kolmannen kanneperusteen mukaan asetuksen N:o 40/94 73 artiklan, Pariisin
yleissopimuksen 6 quinquies artiklan ja TRIPS-sopimuksen 2 artiklan 1 kohtaa on
rikottu, koska SMHYV ei ole riittavisti tutkinut aikaisempaa kansallista rekisteréintia.
Develey viitti, etta SMHV:n on otettava huomioon aikaisemmat kansalliset
rekisterdinnit, ja katsoi toissijaisesti, ettd direktiivin 89/104 ja asetuksen N:o 40/94
yhdenmukaisuudesta seuraa, etti SMHV:n ja kyseessd olevien kansallisten viran-
omaisten on sovellettava samoja kriteerejd, joista on sdddetty kummassakin
saddoksessd. Niin ollen SMHV:n oli Develeyn mukaan selitettivid, miksi se soveltaa
nditd kriteerejd eri tavalla kuin kansalliset viranomaiset.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin jatti ensinndkin huomiotta viittaukset
Pariisin yleissopimukseen ja TRIPS-sopimukseen silla perusteella, ettd néisséd
kahdessa sopimuksessa ei madritd paitosten perusteluvelvollisuudesta eiviatkd ne
siten liity kyseiseen kanneperusteeseen. Sen jilkeen se totesi, ettd asetuksen
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N:o 40/94 34 ja 35 artiklan tarkoituksena tai vaikutuksena ei voi olla taata
kansallisen tavaramerkin haltijalle tillaisen tavaramerkin rekisterdintid yhteison
tavaramerkiksi ja ettd yhteison tavaramerkkilainsddddnté muodostaa sddnndskoko-
naisuudesta koostuvan itsendisen jirjestelmin, jolla pyritddn omiin tavoitteisiin ja
jota sovelletaan kansallisista jdrjestelmistd riippumatta. Lopuksi ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuin huomautti, ettd valituslautakunta on ottanut huomioon
kansallisen rekister6innin olemassaolon ja ettd riidanalaisessa padtoksessé selitetdan
selvisti ja yksiselitteisesti syyt, joiden vuoksi valituslautakunta ei ole noudattanut
Deutsches Patent- und Markenamtin péatosta.

Neljas kanneperuste perustui asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
rikkomiseen, joka kantajan mukaan johtui siitd, ettdi SMHV ei ollut ottanut
huomioon haetun tavaramerkin erottamiskykya eika sitd, ettd sen piirteilld ei ole
mitdén teknistd tehtdvad. Téltd osin Develey vetosi siihen, ettd vihimmdiserotta-
miskyky riittdd siihen, ettd tavaramerkki voidaan rekisteroida, ja totesi lisaksi, ettéd
kolmiulotteisen tavaramerkin erottamiskykyé arvioitaessa ei tule soveltaa ankaram-
pia kriteereja. Develey viitti, ettd kuluttaja tekee valintansa pullon muodon mukaan
ja tarkistaa etiketistd valintansa vasta tunnistettuaan haluamansa tavaran. Develeyn
mukaan keskivertokuluttaja on siis tdysin kykenevd mieltdmaén kyseessd olevien
tavaroiden pakkauksen muodon niiden kaupallista alkuperdd koskevaksi viittauk-
seksi. Toissijaisesti Develey vetosi siihen, ettei milladn haetun tavaramerkin piirteelld
ole teknisté tehtavaa.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin muistutti siitd, ettd tavaran muodosta
muodostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamiskykyé arvioitaessa sovelle-
taan samoja kriteereja kuin muuntyyppisten tavaramerkkien erottamiskykya
arvioitaessa ja ettd tavaramerkin erottamiskykyd on arvioitava ottaen ensinnikin
huomioon tavarat tai palvelut, joita varten rekisterdintid on haettu, ja toiseksi se,
miten kohdeyleis6 asian mieltdd. Ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin tdsmensi
liséksi, ettd tavaramerkin erottamiskykyé arvioitaessa on tarkasteltava siitd saatavaa
kokonaisvaikutelmaa.
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Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin totesi kasiteltivinain olleesta asiasta, etti
haetun tavaramerkin tarkoittamat tavarat olivat piivittdistavaroita olevia elintarvik-
keita ja ettd ndin ollen kohdeyleis66n kuuluivat kaikki kuluttajat. Ensimméisen
oikeusasteen tuomioistuimen mukaan haetun tavaramerkin erottamiskykya on siis
arvioitava ottaen huomioon tavanomaisesti valistuneen seké kohtuullisen tarkkaa-
vaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan oletetut odotukset.

Haetusta tavaramerkistd ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin huomautti ensin-
nikin, ettd keskivertokuluttajat eivit ole tottuneet olettamaan tavaroiden tai niiden
pakkauksen muodon perusteella graafisen tai sanallisen osatekijan puuttuessa, ettd
tavaroilla on tietty alkuperd, ja ettd kuluttajat katsovat pulloilla, jotka sisaltavét
tillaisia tuotteita, olevan ensisijaisesti ainoastaan pakkaustarkoitus. Arvioituaan
tdmén jilkeen niitda ominaisuuksia, jotka Develeyn mukaan vaikuttavat pullon
erottamiskykyéd lisddvisti, ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, ettéd
kyseiset ominaisuudet eivit luoneet sellaista kokonaisvaikutelmaa, joka olisi voinut
saattaa kyseenalaiseksi padtelmén siitd, ettd haettu tavaramerkki ei poikennut
merkittavisti yleisestd kiytdnnostd tai toimialalla vallitsevasta tavasta. Lopuksi
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin totesi vield, etti se, ettd haetun tavaramer-
kin ominaisuuksilla ei kantajan mukaan ollut teknisti tehtdvis, ei voinut vaikuttaa
sifhen, ettd siltd puuttui erottamiskyky.

Asianosaisten vaatimukset

Develey vaatii valituksellaan, ettd yhteis6jen tuomioistuin

—  kumoaa valituksenalaisen tuomion

— kumoaa riidanalaisen péaitoksen tai toissijaisesti palauttaa asian ensimmaisen
oikeusasteen tuomioistuimeen ja
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— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéayntikulut kummassakin oikeus-
asteessa.

SMHYV vaatii, ettd yhteis6jen tuomioistuin

—  hylkaa valituksen ja

— velvoittaa Develeyn korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Valitus

Aluksi on tutkittava, voidaanko TRIPS-sopimuksen ja Pariisin yleissopimuksen
madrdyksia soveltaa sellaisenaan nyt késiteltdvadn asiaan.

TRIPS-sopimuksesta on todettava, ettd padtoksen 94/800 johdanto-osan viimeisen
perustelukappaleen mukaan Maailman kauppajirjestén perustamissopimukseen
liitteineen ei voi vedota suoraan yhteison tuomioistuimissa.

Yhteis6jen tuomioistuin on lisdksi katsonut, ettei kyseisen sopimuksen méarayksilla
ole vilitonta oikeusvaikutusta ja etteivit ne ole sellaisia, ettd yksityisilla olisi niiden
perusteella oikeuksia, joihin ndmé voisivat suoraan vedota tuomioistuimessa
yhteison oikeuden nojalla (ks. vastaavasti asia C-149/96, Portugali v. neuvosto,
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tuomio 23.11.1999, Kok. 1999, s. 1-8395, 42—-48 kohta; yhdistetyt asiat C-300/98 ja
C-392/98, Dior ym., tuomio 14.12.2000, Kok. 2000, s. I-11307, 44 ja 45 kohta ja asia
C-245/02, Anheuser-Busch, tuomio 16.11.2004, Kok. 2004, s. 1-10989, 54 kohta).

Esilld olevassa asiassa myoskddn Pariisin yleissopimuksen maérdyksiin ei voida
sellaisinaan vedota.

Yhteis6 ei ensinndkddn ole Pariisin yleissopimuksen sopimuspuoli toisin kuin
TRIPS-sopimuksen.

Toiseksi yhteisén lainséitdjd on sellaisissa tapauksissa, joissa se on katsonut, etti
Pariisin yleissopimuksen tietyille méaarayksille on tarpeen antaa viliton oikeus-
vaikutus, nimenomaisesti viitannut kyseisiin méérayksiin asetuksessa N:o 40/94, ja
ndin on tehty muun muassa kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan h ja i
alakohdassa olevien ehdottomien hylkdysperusteiden osalta. Sitd vastoin on
todettava, ettd mainitussa 1 kohdassa ei tavaramerkkien erottamiskyvyn osalta ole
tillaista viittausta ja ettd yhteison lainsddtdja on antanut téiltd osin mainitun
asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa oman siddnnoksen.

Vaikka Pariisin yleissopimuksen vélitén oikeusvaikutus voisi kolmanneksi seurata
siitd, ettd TRIPS-sopimuksen 2 artiklan 1 kohdassa viitataan kyseiseen vyleis-
sopimukseen, siitd syystd, ettd TRIPS-sopimus ei ole vilittomaisti sovellettava, ei
kyseinen viittauskaan voi johtaa siihen, ettd mainittua yleissopimusta sovellettaisiin
valittomasti.

Niin ollen esilld olevaan asiaan ei sovelleta TRIPS-sopimusta eikd Pariisin
yleissopimusta ja yhteisdjen tuomioistuin tutkii valitusperusteet vain siltd osin kuin
ne pohjautuvat siihen, etti ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin olisi rikkonut
asetusta N:o 40/94.
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Ensimmdinen kanneperuste, joka perustuu selvittémisvelvollisuuden jakamista
koskevien sddntojen huomiotta jittimiseen

Asianosaisten lausumat

Develey viittaa, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin on rikkonut asetuksen
N:o 40/94 74 artiklan 1 kohtaa, joka koskee selvittamisvelvollisuutta. Develeyn
mukaan ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi my6s tullut kumota
riidanalainen p#itds, koska mainittu tuomioistuin on itse todennut, ettd haetulla
tavaramerkillda on erottamiskyky, kun se on valituksenalaisen tuomion 52 kohdassa
myéntanyt, ettd kyseinen tavaramerkki poikkeaa kaupankidynnissd yleisesti kayte-
tyistd tavaramerkeista.

Develey viittdd myos, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen jarkeily, joka
koskee sitd, miten kuluttajat tekevit valintansa, on ristiriidassa ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuimen oman oikeuskédytinnén kanssa (asia T-305/02, Nestlé
Waters France v. SMHYV (pullon muoto), tuomio 3.12.2003, Kok. 2003, s. 1I-5207,
34 kohta ja asia T-393/02, Henkel v. SMHYV (valkoisen ja ldpindkyvin pullon muoto),
tuomio 24.11.2004, Kok. 2004, s. 11-4115, 34 kohta). Develeyn mukaan muodon
kéytolla tavaran alkuperid koskevana viitteend on tiettyd merkitysté, koska kuluttajat
tekevit esivalinnan pakkauksen muodon perusteella ja tutkivat etikettid vasta sen
jilkeen.

SMHYV viitta, ettd tavaramerkin rekisteréintimenettely on hallinnollinen menettely
ja ettd se tutkii asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan nojalla asiasiséllon viran
puolesta. Selvittimisvelvollisuuden jakoa koskevalla kisitteelld voi sen mukaan ndin
ollen olla merkitysti vain, jos tietyt tosiseikat jadvit nayttamatta. SMHV katsoo, etti
ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin on kuvannut oikein SMHV:n tehtéavina
hallintomenettelyssd olevaa asian selvittamistd ja todisteiden arviointia koskevat
periaatteet. SMHV:n mukaan sen péitosten perustelua koskevaa vaatimusta ei
missddn tapauksessa tule sekoittaa minkéaénlaiseen nayttovelvollisuuteen.
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Yhteis6jen tuomioistuimen arviointi asiasta

Ensinndkin kuten ensimmdiisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen
tuomion 15 ja 16 kohdassa todennut, asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
mukaisten ehdottomien hylkdysperusteiden olemassaolon tutkimisessa SMHV:n
rooli on paattdd, kariutuuko tavaramerkin rekisterointid koskevan hakemuksen
hyviksyminen ehdottomiin hylkiysperusteisiin.

Lisiksi on todettava, etti mainitun asetuksen 74 artiklan 1 kohdan mukaan SMHV
tutkii viran puolesta sellaiset asian kannalta merkitykselliset tosiseikat, joiden
johdosta sen ehka on sovellettava ehdotonta hylkdysperustetta.

Lopuksi on todettava, ettd kuten valituksenalaisen tuomion 21 kohdassa on
perustellusti huomautettu, jos kantaja vetoaa haetun tavaramerkin erottamiskykyyn
SMHV:n arviosta huolimatta, kantajan tehtdvi on esittidd konkreettiset ja perustellut
tiedot siitd, ettd haetulla tavaramerkilli on joko sen ominaispiirteisiin perustuva
erottamiskyky tai kiytén perusteella hankittu erottamiskyky.

Nain ollen on todettava, ettd ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole jéattanyt
selvittdmisvelvollisuuden jakoa koskevia sddntja huomiotta.

Haetun tavaramerkin erottamiskyvyn vditetysti virheellistd arviointia koskevia
viitteitd on tarkasteltava viidennen valitusperusteen yhteydessa.
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Niin ollen on todettava, ettd ensimmaiinen valitusperuste ei ole perusteltu.

Toinen valitusperuste, joka perustuu siihen, ettd aikaisemman kansallisen rekiste-
réinnin mitdttomdksi julistamisen pysyttiminen on lainvastaista

Asianosaisten lausumat

Develey viittdd, ettd SMHV on riidanalaisella péaatokselld todennut, ettd haetulta
tavaramerkiltd puuttuu erottamiskyky myds Saksassa. Koska ensimmiisen oikeus-
asteen tuomioistuin on pysyttanyt kyseisen péadtoksen, se on asetuksen N:o 40/94
108 artiklan mulkaisesti julistanut mitdttomaéksi tdysin samanlaisen tavaramerkin,
joka on aiemmin rekisterdity kansallisella tasolla.

SMHV:n mukaan ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin on aivan oikein katsonut,
ettd riidanalainen pddtés ei vaikuta aikaisemman kansallisen rekisterdinnin
pétevyyteen eikd sen Saksan alueella antamaan suojaan. SMHV huomauttaa, ettd
kansalliset viranomaiset arvioivat SMHV:n péatéksista riippumatta aina kansallisen
tavaramerkkioikeuden mukaan, voidaanko kansallisia tavaramerkkeja ja sellaisia
tavaramerkkejd, joiden rekisterdintid on haettu, suojata.

YhteisGjen tuomioistuimen arviointi asiasta

Kuten ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin perustellusti on valituksenalaisen
tuomion 25 kohdassa todennut, riidanalainen p#itds, jolla haetun tavaramerkin
rekisterdinti yhteison tavaramerkiksi on hylitty, ei vaikuta aikaisemman kansallisen
rekisteréinnin patevyyteen eikéd sen Saksan alueella antamaan suojaan.
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Asetuksen N:o 40/94 johdanto-osan viidennen perustelukappaleen, johon ensim-
mdisen oikeusasteen tuomioistuin on aivan oikein valituksenalaisen tuomion
kyseisessd kohdassa viitannut, sanamuodon mukaan tavaramerkkeji koskeva
yhteison oikeus ei korvaa tavaramerkkeji koskevaa jisenvaltioiden oikeutta.

Mahdollista on siis paitsi se, ettd kielellisten, kulttuuristen, sosiaalisten ja
taloudellisten erojen vuoksi tavaramerkilld, jolta yhdessd jasenvaltiossa puuttuu
erottamiskyky, on erottamiskyky jossakin toisessa jasenvaltiossa (ks. vastaavasti asia
C-421/04, Matratzen Concord, tuomio 9.3.2006, Kok. 2006, s. 1-2303, 25 kohta ja
analogian perusteella merkin harhaanjohtavuuden osalta asia C-313/94, Graffione,
tuomio 26.11.1996, Kok. 1996, s. I-6039, 22 kohta), my0s se, ettd tavaramerkilld, jolta
puuttuu yhteisonlaajuinen erottamiskyky, on erottamiskyky jossakin yhteison
jasenvaltiossa.

On lisdttavd, ettd toisin kuin Develey viittad, asetuksen N:o 40/94 108 artiklan
sadnnokset eivit mitenkddn kumoa titd nikemysta.

Tama kanneperuste on siis hylattava perusteettomana.

Kolmas ja neljds kanneperuste, jotka perustuvat yhtddlti tosiseikkojen védristdmi-
seen ja aikaisempaa kansallista rekisterdintid koskevan perusteluvelvollisuuden
rikkomiseen ja toisaalta siihen, ettd kansallista tavaramerkkihakemuksen késitteli-
jdd ja SMHV:td sitovat erottamiskykyd koskevat vaatimukset ovat samat

Asianosaisten lausumat

Nailla valitusperusteilla Develey moittii ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuinta
siitd, ettd kyseinen tuomioistuin on todennut tosiseikat virheellisesti, ja siitd, ettd
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mainittu tuomioistuin on jattinyt osan Develeyn viitteistd huomiotta. Develey
viittad esittdneensd Deutsches Patent- und Markenamtin antaman rekisterdimista
koskevan todistuksen, josta ilmenee, ettd haettu tavaramerkki on rekisteroity sen
ominaispiirteisiin perustuvan erottamiskyvyn nojalla eikd sen kdytt66n perustuvan
erottamiskyvyn nojalla.

Develey viittdd, ettd valituksenalaisesta tuomiosta puuttuvat aikaisemman kansalli-
sen rekisterdinnin tutkimista koskevat perustelut. Koska tavaramerkkioikeus on
lisiksi yhdenmukaistettu, SMHV:n ja kansallisen tavaramerkkihakemuksen kasit-
telijan pitéisi asettaa erottamiskyvyn osalta samat vaatimukset.

Tosiseikkojen toteamisesta SMHV huomauttaa, ettd kyseisessi virastossa kidydyssa
menettelyssé Develeyn edustajien selitykset eivit juuri asiaa selventineet ja ettd
ndma selitykset koskivat vain sellaisia saksalaiseen rekisterointiin liittyvid viitteita,
joita ei voitu tarkistaa. Koska SMHV:n valituslautakunta ei ole tiennyt tarkasti niitd
syitd, joiden vuoksi kyseinen rekisterdinti on hyviksytty, ensimmaéisen oikeusasteen
tuomioistuimen ei voida katsoa véiristelleen tosiseikkoja téltd osin.

Perustelujen puuttumisesta SMHV toteaa, etti sen velvollisuudella perustella
yksittdistapauksessa tekeménséd padtokset on kaksi tavoitetta: antaa asianomaisille
tieto toteutetun toimenpiteen perusteluista, jotta ne voisivat puolustaa oikeuksiaan,
ja antaa yhteisjen tuomioistuimille mahdollisuus valvoa paitoksen laillisuutta.
SMHYV Kkatsoo, ettid se, ettei Develey hyviksy valituslautakunnan perusteluja eiki sit,
ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin on ne vahvistanut, ei ole riittiva
peruste katsoa, ettd valituksenalaisesta paatoksestd puuttuisivat perustelut. SMHV:n
mukaan ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin on aivan oikein katsonut, etti
riidanalaisen paatoksen perustelut olivat riittavit, eikd kyseistd tuomiota niin ollen
mitenkdin voida riitauttaa asetuksen N:o 40/94 73 artiklan nojalla.
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Yhteis6jen tuomioistuimen arviointi asiasta

Deutsches Patent- und Markenamtin péidtoksestd, johon Develey vetoaa, voidaan
todeta vain, kuten ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin valituksenalaisen
tuomion 32 kohdassa on tehnyt, ettd yhteison tavaramerkkilainsdddédntd muodostaa
sadnndskokonaisuudesta koostuvan itsendisen jdrjestelmidn, jolla pyritddn omiin
tavoitteisiin ja jota sovelletaan kansallisista jarjestelmistd riippumatta.

Nain ollen haettua tavaramerkkié on arvioitava ainoastaan asiaa koskevien yhteison
sadnnosten nojalla eikd kansallisella paatokselld missddn tapauksessa voida saattaa
riidanalaisen péatoksen eiké valituksenalaisen tuomion lainmukaisuutta kyseenalai-
seksi.

Tastd syystd kyseinen viite on katsottava tehottomaksi.

Viitteestd, joka koskee sitd, ettd tosiseikat on todettu virheellisesti ja ettd
valituksenalaista tuomiota on perusteltu riittimittomasti, on todettava, ettd
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin siteeraa kyseisen tuomion 34 kohdassa
riidanalaisen paitoksen 55 kohtaa, jonka mukaan haetun tavaramerkin rekiste-
roinnilld Saksan tavaramerkkirekisteriin ei ole minkéaénlaista sitovaa vaikutusta
yhteison tavaramerkkijarjestelméissa ja jasenvaltioissa olemassa olevat rekisterdinnit
ovat ainoastaan seikka, joka voidaan ottaa huomioon yhteison tavaramerkkii
rekisterditdessd mutta joka ei kuitenkaan ole ratkaiseva.

Tasta seuraa, ettd ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole todennut
aikaisempaa kansallista rekisteréintid koskevia tosiseikkoja virheellisesti ja ettd ei
voida viittdd, ettd valituksenalaisesta tuomiosta puuttuisivat titd rekisterointid
koskevat perustelut.
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Nain ollen kyseinen véite on hylattava.

Lopuksi viitteestd, jonka mukaan tavaramerkkioikeuden ollessa yhdenmukaistettu
SMHV:n ja kansallisen tavaramerkkihakemuksen kisittelijan olisi pitinyt soveltaa
erottamiskyvyn osalta samoja vaatimuksia, on todettava, ettd kyseistd viitettd ei
voida hyviksyd, koska yhtddltd yhteisén tavaramerkkilainsddddntd on itsendinen
jarjestelmd ja toisaalta on mahdollista, ettd tavaramerkilld, jolta yhdessd jasenval-
tiossa tai yhteison jdrjestelméssd puuttuu erottamiskyky, on erottamiskyky jossakin
toisessa jasenvaltiossa.

Lisdksi kuten edelld késiteltyjen viitteiden osalta on jo todettu, jasenvaltioissa
olemassa olevat rekisterdinnit ovat ainoastaan seikka, joka voidaan ottaa huomioon
yhteison tavaramerkkia rekisterditdessd, ja haettua tavaramerkkié on arvioitava asiaa
koskevien yhteison saédnndsten nojalla.

Téstd seuraa, ettd SMHV:11i ei ole velvollisuutta noudattaa samoja vaatimuksia kuin
alkuperimaan tavaramerkkiviranomaisilla eikd arvioida asiaa samoin kuin ne eikd
silla myoskaan ole velvollisuutta rekisteroidd haettua tavaramerkkia kyseisen
kansallisen viranomaisen sen ndkemyksen perusteella, ettd merkki pelkistddn
synnyttdd mielleyhtymié eikd ole suoranaisesti kuvaileva.

Tama viite ei ndin ollen ole perusteltu.

Nain ollen tdma valitusperuste on hylattava.
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Viides valitusperuste, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b
alakohdan rikkomiseen

Asianosaisten lausumat

Talla valitusperusteella Develey tuo esiin ensinndkin sen, ettdi ensimmdisen
oikeusasteen tuomioistuin ei ole tullut oikeaan lopputulokseen haetusta tavaramer-
kistéd syntyvin kokonaisvaikutelman osalta. Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin
on Develeyn mukaan jattinyt tutkimatta erddn kyseisen tavaramerkin ominaisuuk-
sista eli sen, ettd litistetty ja leved pullo-osa, joka hallitsee suurinta osaa pullosta etu-
ja takapuolelta katsottuna, on kupera ja paittyy ylhaalla kaareen lievdsti terdvéssa
kulmassa ja ettd ndin syntyy vaikutelma ovesta. Kyseinen ominaisuus vaikuttaa
kuitenkin huomattavasti kokonaisvaikutelmaan, koska sen vuoksi pullo-osa nayttaa
ovelta. Develey katsoo, ettd kun timéd ominaisuus otetaan huomioon, haetulla
tavaramerkilld olisi pitinyt kokonaisvaltaisen arvioinnin perusteella katsoa olevan
erottamiskyky.

Develey viittaa lisdksi, ettd kun ensimmaéisen asteen tuomioistuin on arvioinut
haetun tavaramerkin erottamiskykyé niihin tavaroihin nahden, jotka se kattaa, se ei
ole erotellut eri tavararyhmi#, kuten elintarvikkeita ja erittdin nestemdisid mausteita,
nestemdisid mausteita, sakeampia mausteita, kiinteitd mausteita ja maustejauheita.
Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin on siis virheellisesti laittanut samaan koriin
kaikki tavarat, joita rekisterdintihakemus koskee.

Koska timé valitusperuste sisdltia SMHV:n mukaan ainoastaan sellaisia viitteits,
joilla riitautetaan ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimen suorittama tosiseikas-
ton médrittdminen, se on jitettdvi tutkimatta.
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Yhteis6jen tuomioistuimen arviointi asiasta

Vakiintuneesta oikeuskdytinnostd ilmenee, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu tavaramerkin erottamiskyky tarkoittaa, ettd timéa
tavaramerkki yksiloi tavaran, jota varten rekisterdintid on haettu, tietysta yrityksesté
periisin olevaksi ja erottaa siis timén tavaran muiden yritysten tavaroista (yhdistetyt
asiat C-473/01 P ja C-474/01 P, Procter & Gamble v. SMHYV, tuomio 29.4.2004,
Kok. 2004, s. 1-5173, 32 kohta ja asia C-64/02 P, SMHV v. Erpo Mébelwerk, tuomio
21.10.2004, Kok. 2004, s. 1-10031, 42 kohta). Tata erottamiskykyd on arvioitava
yhtailtd suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joille rekisteréintia on haettu, ja
toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleisé mieltda tavaramerkin (em. yhdistetyt
asiat Procter & Gamble v. SMHYV, tuomion 33 kohta ja asia C-24/05 P, Storck v.
SMHY, tuomio 22.6.2006, Kok. 2006, s. I-5677, 23 kohta).

On myos vakiintunutta oikeuskaytantod, ettd itse tavaran ulkoasusta muodostuvien
kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamiskykyd koskevat arviointiperusteet eivit
eroa muihin tavaramerkkiryhmiin sovellettavista arviointiperusteista. Naité arvioin-
tiperusteita sovellettaessa on kuitenkin otettava huomioon, ettid keskivertokuluttaja
ei valttamattd mielld itse tavaran ulkoasusta muodostuvaa kolmiulotteista tavara-
merkkid samalla tavoin kuin se mieltdd sana- tai kuviomerkin, joka muodostuu
merkistd, joka ei liity silld 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 erottamiskykyé (asia C-136/02 P, Mag
Instrument v. SMHYV, tuomio 7.10.2004, Kok. 2004, s. I-9165, 30 kohta ja em. asia
Storck v. SMHYV, tuomion 24 ja 25 kohta oikeuskaytiantoviittauksineen).

Siten vain sellaisella tavaramerkilld, joka poikkeaa merkittavasti yleisestd kaytdn-
nostd tai tavoista toimialalla ja joka tdstd syystd kykenee tdyttdimédn keskeisen
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tehtdvinsid alkuperdn osoittajana, on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b
alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky (asia C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke v.
SMHY, tuomio 12.1.2006, Kok. 2006, s. I-551, 31 kohta ja em. asia Storck v. SMHYV,
tuomion 26 kohta).

Sen arvioimiseksi, onko tavaramerkki erottamiskykyinen, on otettava huomioon siita
syntyvd kokonaisvaikutelma. Tédmé ei kuitenkaan tarkoita sit, ettei ensin voitaisi
tarkastella perakkain kyseisessd tavaramerkissi kiytettyjen eri elementtien ulkoasua.
Kokonaisvaltaisessa arvioinnissa voi nimittdin olla hyodyllistd tutkia asianomaisen
tavaramerkin jokainen osatekija (ks. vastaavasti asia C-286/04 P, Eurocermex v.
SMHYV, tuomio 30.6.2005, Kok. 2005, s. [-5797, tuomion 22 ja 23 kohta
oikeuskaytintoviittauksineen).

Valituksenalaisesta tuomiosta ilmenee, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin
on tunnistanut oikeuskidytinndssid midritellyt arviointiperusteet ja soveltanut niitd
oikein esilld olevassa tapauksessa.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 50-53 koh-
dassa aivan oikein tarkastellut haetun tavaramerkin muodon eri osatekijoitd ja sen
jilkeen kyseisen tuomion 53 ja 54 kohdassa arvioinut siitd syntyvdd kokonaisvai-
kutelmaa voidakseen arvioida sitd, onko kyseinen tavaramerkki erottamiskykyinen
vai ei.

Taltd osin on todettava yhtaaltd, ettd se, jota asia koskee, ei voi vaatia, ettd hin saa
paittaa haetussa merkissa kiytettyjen ulkoasun eri osatekijoiden tarkastelujérjes-
tyksen, sen, millaisiin osiin osatekijit on jaettu, tai kiytetyt sanamuodot.
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Esilla olevassa asiassa siitd, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen
suorittamassa arvioinnissa ei ole juuri tiettyja sanoja, kuten “kupera pullo-osa” tai
"vaikutelma ovesta”, ei kuitenkaan seuraa se, ettd tiettyja sellaisia ominaisuuksia,
jotka Develeyn mukaan vaikuttavat erottamiskykyyn, ei ole otettu asianmukaisesti
huomioon.

Toisaalta koska haetusta tavaramerkistd syntyvd kokonaisvaikutelma on otettava
huomioon sen erottamiskyvyn arvioinnissa, mahdollinen huomio siitd, ettd eris
kyseisen tavaramerkin ominaisuus etddnnyttdd sitd tavanomaisesta muodosta, ei
automaattisesti voi osoittaa erottamiskyvyn olemassaoloa.

Niin ollen Develey ei voi viittad, ettd ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen
olisi tullut kumota riidanalainen p&#tos siitd syystd, ettd mainittu tuomioistuin on
valituksenalaisen tuomion 52 kohdassa todennut, ettd "ainoa ominaisuus, joka
erottaa haetun tavaramerkin tavanomaisesta muodosta, ovat kyljissd olevat urat”.

Lisdksi ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin on tismentinyt valituksenalaisen
tuomion 53 kohdassa, ettd "vaikka tdmi piirre voitaisiinkin katsoa poikkeukselli-
seksi, se ei kuitenkaan yksinddn vaikuta haetusta tavaramerkistd syntyvain
kokonaisvaikutelmaan niin paljon, ettd tavaramerkki poikkeaisi merkittivisti
yleisestd kaytannostd tai toimialalla vallitsevasta tavasta ja ettd se saattaisi tdstd
syysta tayttdad keskeisen tehtdvinséd alkuperdd koskevana viitteend”.

Niin ollen ei voida viittda, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole
arvioinut oikein haetusta tavaramerkistd syntyviaa kokonaisvaikutelmaa.

I-9409



91

92

93

94

95

TUOMIO 25.10.2007 — ASIA C-238/06 P

Viitteestd, jonka mukaan kyseessé olevia eri tavararyhmié ei ole mitenkéin eroteltu,
on todettava, ettd yhteisjen tuomioistuin on katsonut, ettd direktiivin 89/104
mukaan silloin, kun toimivaltainen viranomainen epéa tavaramerkin rekister6innin,
sen on ilmoitettava padtoksessddn padtelmansd kunkin rekisterdintihakemuksessa
tarkoitetun tavaran ja palvelun osalta. Kuitenkin silloin, kun sama hylkaysperuste
koskee tavaroiden tai palvelujen luokkaa tai ryhmi4, toimivaltainen viranomainen
voi antaa ainoastaan yhteiset perustelut kaikkien kyseessd olevien tavaroiden tai
palvelujen osalta (asia C-239/05, BVBA Management, Training en Consultancy,
tuomio 15.2.2007, Kok. 2007, s. I-1455, 38 kohta).

Vaikka oletettaisiin, ettd tima oikeuskdytdnto sitoo ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuinta, on todettava, ettd mainittu tuomioistuin on todennut valituksen-
alaisen tuomion 46 ja 47 kohdassa, ettid haetun tavaramerkin kattamat tavarat ovat
paivittiistavaroita olevia elintarvikkeita ja ettd kuluttajat katsovat pulloilla, jotka
sisaltavit téllaisia tuotteita, olevan ensisijaisesti ainoastaan pakkaustarkoitus. Kuten
tdmin tuomion 18 kohdasta lisdksi kiy ilmi, tavarat, joille rekisterdintid on haettu,
kuuluvat vain kolmeen Nizzan sopimuksen tavaraluokkaan.

Tastd seuraa, ettei voida vaittaa, etti ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin olisi
virheellisesti antanut kyseisten tavaroiden osalta vain yhteiset perustelut.

Niin ollen on todettava, ettd kun ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin on
katsonut, ettd haetulta tavaramerkiltd puuttui asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky, mainittu tuomioistuin ei ole
tehnyt minkéénlaista oikeudellista virhettd kyseisen sidnnoksen ja yhteisGjen
tuomioistuimen asiaa koskevan oikeuskiytinnon osalta.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen kohdeyleisén ominaisuuksia, kuluttajien
asennetta ja heiddn suuntautumistaan koskevista lausumista on todettava ensinni-
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kin, ettd ndma seikat ovat tosiseikkojen arviointia, ja toiseksi, ettd Develey ei viita,
ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin olisi téltd osin véaristellyt tosiseikkoja.

Sen ratkaiseminen, onko kyseessd tidmin tuomion 81 kohdassa tarkoitettu
merkittavd poikkeaminen vai ei, on myos tosiseikkojen arviointia.

EY 225 artiklasta ja yhteisdjen tuomioistuimen perussiadnnén 58 artiklan ensim-
mdisestd alakohdasta seuraa, ettd valitus voi koskea vain oikeuskysymyksid. Nain
ollen ainoastaan ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin on toimivaltainen yhtaalta
médrittdmain tosiseikaston, lukuun ottamatta sellaisia tapauksia, joissa madritetyn
tosiseikaston paikkansapitdmattomyys kéy ilmi ensimmaéisen oikeusasteen tuomiois-
tuimelle toimitetusta aineistosta, ja toisaalta arvioimaan tita tosiseikastoa. Lukuun
ottamatta sitd tapausta, ettd tuomioistuimelle esitetty selvitys on otettu huomioon
vadristyneelld tavalla, tosiseikaston arviointi ei nédin ollen ole sellainen oikeus-
kysymys, ettd se sellaisenaan kuuluisi yhteisGjen tuomioistuimen muutoksenha-
kuasteena harjoittaman valvonnan piiriin (asia C-104/00 P, DKV v. SMHYV, tuomio
19.9.2002, Kok. 2002, s. I-7561, 22 kohta ja yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P,
Henkel v. SMHYV, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. I-5089, 41 kohta).

Niin ollen tdmai viite on jatettdva tutkimatta.

Tistd seuraa, ettd viidettd valitusperustetta, joka on osittain perusteeton ja joka on
osittain jatettdva tutkimatta, ei voida hyviksya.

Koska kaikki Develeyn esittdimét valitusperusteet on hylatty, valitus on hylattava
kokonaisuudessaan.
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Oikeudenkdyntikulut

Yhteisojen tuomioistuimen tyojarjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota timén
tyGjarjestyksen 118 artiklan nojalla sovelletaan muutoksenhakumenettelyyn, asian
havinnyt asianosainen velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéyntikulut, jos vastapuoli
on sitd vaatinut. Koska SMHV on vaatinut, ettd Develey velvoitetaan korvaamaan

oikeudenkayntikulut, ja koska tdmé on hédvinnyt asian, se on velvoitettava
korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Nailla perusteilla yhteis6jen tuomioistuin (kahdeksas jaosto) on ratkaissut asian
seuraavasti:

1) Valitus hylitdan.

2) Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG velvoitetaan korvaamaan
oikeudenkiyntikulut.

Allekirjoitukset
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