BENETTON GROUP

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto)
20 paivina syyskuuta 2007

Asiassa C-371/06,

jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnostd, jonka Hoge
Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittinyt 8.9.2006 tekemalladn paatokselld,
joka on saapunut yhteisdjen tuomioistuimeen 12.9.2006, saadakseen ennakkorat-
kaisun asiassa

Benetton Group SpA

vastaan

G-Star International BV,

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja P. Kiiris sekd tuomarit K. Schiemann

ja L. Bay Larsen (esittelevd tuomari),

julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kirjaaja: R. Grass,

ottaen huomioon kirjallisessa késittelyssa esitetyn,
* Qikeudenkéyntikieli: hollanti.
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ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittineet

— Benetton Group SpA, edustajanaan advocaat N. W. Mulder,

—  G-Star International BV, edustajanaan advocaat G. van der Wal,

— Italian hallitus, asiamiehendén I. M. Braguglia, avustajanaan avvocato dello Stato
S. Fiorentino,

— Euroopan yhteistjen komissio, asiamiehenddn W. Wils,

paitettyddn julkisasiamiestd kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

tuomion

Ennakkoratkaisupyynt6 koskee jisenvaltioiden tavaramerkkilainsdddéannon lahenta-
misesta 21.12.1988 annetun ensimmaisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY
(EYVL 1989, L 40, s. 1; jaljempéana direktiivi) 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan
kolmannen luetelmakohdan tulkintaa.
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Taméd pyyntd on esitetty asiassa, jossa kantajana on Benetton Group SpA
(jaljempéana Benetton) ja vastaajana on G-Star International BV (jiljempana G-Star)
ja jossa on kyse siitd, ettd Benetton saattoi markkinoille vaatteen, jonka viitetddn
muotonsa vuoksi loukkaavan kahta G-Starin rekister6imié muototavaramerkkié.

Asiaa koskevat oikeussainnoét

Yhteison oikeus

Direktiivin 2 artiklassa, jonka otsikko on “Tavaramerkin muodostavat merkit”,
sdadetddn seuraavaa:

"Tavaramerkkini voi olla mikd tahansa merkki, joka voidaan esittid graafisesti,
erityisesti sanoin, henkilonnimet mukaan lukien, kuvioin, kirjaimin, numeroin taikka
tavaroiden tai niiden pédllyksen muodon avulla, jos sellaisella merkilld voidaan
erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.”

Direktiivin 3 artiklassa, jonka otsikko on "Rekisterdinnin esteet ja mitdttomyys-
perusteet”, siddetddn seuraavaa:

”1. Seuraavia merkkeji ei saa rekister6id tai, jos ne on rekisterdity, ne on julistettava
mitattomiksi:

a) merkit, jotka eivit voi olla tavaramerkkeini;
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b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottuvuus;

¢) vksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinnéistda muodostuvat tavaramerkit,
jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua,
maardd, kiyttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd alkuperidd, tavaroiden
valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden
tai palvelujen ominaisuuksia;

d) vksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinnoista muodostuvat tavaramerkit,
jotka ovat tulleet yleisessd kielenkdytossd tai hyvan kauppatavan mukaan
tavanomaisiksi;

e) merkit, jotka muodostuvat yksinomaan

— tavaran luonteenomaisesta muodosta,

— teknisen tuloksen saavuttamiseksi valttamattomasti tavaran muodosta tai

— tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta;

3. Tavaramerkilta ei saa eviti rekisterointid tai sitd julistaa mitattomaksi 1 kohdan b,
¢ tai d alakohdan mukaisesti, jos tavaramerkki on ennen rekisteréintihakemuksen
tekopéaivaa kiaytossd tullut erottuvaksi. Jasenvaltio voi sddtés, ettd tdmé koskee myos
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tavaramerkkid, joka on tullut erottuvaksi rekisterdintihakemuksen tekopiivian tai
rekisterdintipdivén jilkeen.

Kansallinen lainsddddnto

Benelux-maiden yhtendisen tavaramerkkilain, joka annettiin 19.3.1962 (Trb. 1962,
58), 1 §:ssé, sellaisena kuin sitd sovelletaan padasian tosiseikkojen tapahtuma-aikaan,
sdddetddn seuraavaa:

"Tavaramerkkini voi olla sana, kuvio, painojilki, leima, kirjain, numero, tavaroiden
tai niiden paallyksen muoto ja muu merkki, jolla voidaan erottaa yrityksen tavarat.

Tavaramerkkinid ei kuitenkaan voi olla tavaran luonteenomainen muoto, tavaran
olennaiseen arvoon vaikuttava muoto tai teollisesti tuloksia tuova muoto.”

Pidasia ja ennakkoratkaisukysymykset

G-Star suunnittelee, valmistaa ja myy samannimiselld tavaramerkilla varustettuja
vaatteita, erityisesti farmareita.
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G-Star on kahden sellaisen muototavaramerkin haltija, jotka on rekisterdity
tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisteroimisti
varten koskevassa, 15.6.1957 tehdyssd Nizzan sopimuksessa, sellaisena kuin se on
tarkistettuna ja muutettuna, médriteltyyn luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten.
Namai kaksi tavaramerkkid rekisteréitiin 7.8.1997 ja 24.11.1999.

Naiita tavaramerkkejd koskevaa suojaa haettiin seuraavien erottavien elementtien
perusteella:

— vinosti kulkevat tikkaukset lonkan korkeudelta haarasaumaan, polvikappaleet,
lisikappale housuntakamuksissa, horisontaalitikkaus polven korkeudella taka-
kappaleessa, kontrastivirinen kaistale tai muuta kangasta oleva kaistale
housujen takaosassa alhaalla, kaikki yhdistettyna

— housujen polvikappaleiden ompeleet, tikkaukset ja leikkaus, viljat polvikappa-
leet.

Benetton harjoittaa tekstiilituotteiden myyntitoimintaa. Se myy tuotteitaan Alanko-
maissa franchising-jarjestelmidn mukaisesti franchise-ottajien vilityksella.

G-Star nosti 25.5.2000 Rechtbank te Amsterdamissa kanteen Benettonia vastaan
estidkseen tiettyjen Benetton-merkkisten housujen valmistamisen, markkinoille
saattamisen ja/tai jakelun. Vaatimustensa tueksi G-Star viitti, etti tdma yritys
loukkasi sen tavaramerkkioikeuksia, jotka liittyvit sen Elwood-mallisiin housuihin,
koska se valmisti ja saattoi markkinoille vuoden 1999 kesilld housuja, joissa oli
muun muassa soikion muotoinen polvikappale ja kaksi vinosti kulkevaa tikkausta
lonkan korkeudelta haarasaumaan.
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Benetton kiisti timén kanteen ja vaati vastakanteessa rekisterdityjen tavaramerkkien
mititéintid Benelux-maiden yhteniisen tavaramerkkilain 1 §:n 2 momentin nojalla,
koska kyseessd olevat muodot maiaidrddvat merkittivissd médrin tavaroiden
markkina-arvon niiden kauneuden tai omaperdisyyden seurauksena.

Asiaa ensimmdiisend oikeusasteena kisitellyt tuomioistuin hylkasi G-Starin vaati-
mubkset, jotka perustuivat sen tavaramerkkioikeuksien rikkomiseen, ja Benettonin
vastakanteen.

Kummatkin asianosaiset valittivat Gerechtshof te Amsterdamiin, joka ratkaisi asian
G-Starin vaatimusten mukaisesti ja hylkdsi Benettonin mititéintia koskevan
vaatimuksen.

Gerechtshof totesi, ettd Rechtbank katsoi oikeutetusti muun muassa, etti Elwood-
housut ovat suuri myyntimenestys, ettd G-Star on toteuttanut intensiivisid
mainoskampanjoita, jotta ndma erityispiirteiti omaavat housut tunnettaisiin G-
Starin tuotteena ja ettd niin ollen Elwood-housujen suosio ei suureksi osaksi johdu
muodon esteettisesti vetovoimasta, vaan tavaramerkin tunnettuuteen liittyvistid
mainosvoimasta.

Gerechtshof korosti, etti mittavan mainonnan avulla G-Star sai huomion kiin-
nittymédn voimakkaasti housujen ja polvikappaleiden erottamiskykyisiin ominai-
suuksiin.

Benetton esitti kassaatiovalituksen Hoge Raad der Nederlandeniin ja kiisti tdmén
Gerechtshofin tekemén arvion.
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Hoge Raad toteaa, ettid Gerechtshofin tuomion valituksenalaisten toteamusten
takana oleva ajatus on, ettd direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan kolmannessa
luetelmakohdassa siddetyn kiellon ei pidd olla esteend tavaramerkin piteville
rekisteréinnille, jos muodon vetovoima on jo ollut jonkin aikaa ennen rekisterin-
tihakemusta seurausta mainosvoimasta, joka liittyy muodon tunnettuuteen tavara-
merkkind.

Hoge Raad muistuttaa, ettd asiassa C-299/99, Philips, 18.6.2002 antamassaan
tuomiossa (Kok. 2002, s. I-5475) yhteisGjen tuomioistuin totesi, ettd direktiivin
3 artiklan 3 kohdan mukaisesti merkit, joita ei voida rekistersida 3 artiklan 1 kohdan
e alakohdan nojalla, eivit voi saavuttaa erottamiskykya kéyttonsi johdosta.

Hoge Raad katsoo kuitenkin, ettd yhteistjen tuomioistuin ei ratkaissut padasiassa
esiin nousutta kysymysti, joka ei sen mukaan koske riidanalaisten tavaramerkkien
erottamiskykya.

Nain ollen Hoge Raad on paattanyt lykatd asian kasittelyd ja esittdd yhteisojen
tuomioistuimelle seuraavat kysymykset:

”1) Onko [direktiivin] 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan kolmatta luetelmakohtaa
tulkittava siten, etti sen sisdltdma kielto estdd pysyvisti muodon rekisterdimisen
tavaramerkiksi, jos tavara on luonteeltaan sellainen, etti sen ulkoinen olemus ja
muotoilu maaradvat kokonaan tai merkittivdssd madrin tavaran markkina-
arvon nididen kauneuden tai omaperiisyyden seurauksena, vai eiko téita kieltoa
sovelleta, jos kyseessd olevan muodon vetovoima yleisén keskuudessa johtui
ennen rekisterdintihakemusta padasiallisesti sen tunnettuudesta erottamisky-
kyisena merkkina?
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2) Jos kysymykseen 1 vastataan viimeksi mainitulla tavalla: Missd mééarin tdmén
vetovoiman on oltava hallitseva, jotta rekisterdinnin kielto ei tule endd
sovellettavaksi?”

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Ensimmdinen kysymys

Kansallinen tuomioistuin tiedustelee ensimmaiselld kysymykselldan, onko direktiivin
3 artiklan 1 kohdan e alakohdan kolmatta luetelmakohtaa tulkittava siten, etti
tavaran arvoon olennaisesti vaikuttava muoto voi kuitenkin olla tavaramerkki tdmén
direktiivin 3 artiklan 3 kohdan nojalla, kun se on ennen rekisteréintihakemusta
hankkinut vetovoimansa sen johdosta, ettd se on tullut tunnetuksi erottamiskykyi-
send merkkind sellaisten mainoskampanjoiden seurauksena, joissa esitelladn
kyseessé olevan tavaran erityiset ominaisuudet.

Tassd kysymyksessd on kyse tapauksesta, jossa merkki, joka alun perin on
muodostunut yksinomaan tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta, on
myShemmin ja ennen rekisteréintihakemusta tullut tunnetuksi mainoskampanjoi-
den seurauksena, siis merkin kiyton johdosta.

Kysymyksessa tiedustellaan, eri tavoin ilmaistuna, voiko direktiivin 3 artiklan
1 kohdan e alakohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitetun merkin kaytto
ennen rekisterdintihakemusta mahdollistaa merkin rekister6innin tavaramerkkini
tai estdd sen mitatéinnin, jos merkki on jo rekisteroity.
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Taltd osin on todettava alustavasti, ettd direktiivin 3 artiklan 3 kohta liittyy
direktiivin 2 artiklassa tarkoitettuun merkin erottamiskyvyn kasitteeseen. Siina
nimittidin sallitaan sen sanamuodon mukaan saman artiklan 1 kohdan b, ¢ ja d
alakohdassa tarkoitettujen merkkien rekisterdinti tai pitevyys nididen merkkien
kéayton vuoksi, kun merkki on kiyton johdosta tullut erottamiskykyiseksi.

Lisdksi on todettava, ettd direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa ei viitata siind sidddetyn
poikkeuksen soveltamisalan mairittelemiseksi saman artiklan 1 kohdan e alakoh-
dassa tarkoitettuihin merkkeihin.

Lopuksi on muistutettava, ettd edelld mainitussa asiassa Philips antamassaan
tuomiossa yhteisGjen tuomioistuin on jo todennut seuraavaa:

— jos muodon rekisterdinti on evitty soveltaen direktiivin 3 artiklan 1 kohdan
e alakohtaa, titdi muotoa ei voida lainkaan rekisteroida 3 artiklan 3 kohdan
perusteella (tuomion 57 kohta)

— sellainen merkki, jota tarkoitetaan 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa, ei voi
koskaan saavuttaa erottamiskykyé kiyttonsd johdosta (75 kohta)

— direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetaan siis tiettyja merkkejs,
jotka eivdt voi muodostaa tavaramerkkid, ja tdimi sddnnos on ennakkoeste, joka
voi estdd yksinomaan tavaran muodosta muodostuvan merkin rekisteréinnin;
jos vksikin tdssd sddnnoksessd mainituista kriteereistd tédyttyy, yksinomaan
tavaran muodosta muodostuvaa merkkii ei voida rekister6ida tavaramerkiksi
(76 kohta).
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Tistd seuraa, ettd kansallisen tuomioistuimen kuvaileman kaltaisessa tapauksessa se,
ettd direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettua merkkid kéytetddn
mainoskampanjoissa, ei voi johtaa siihen, etti tdhdn merkkiin sovelletaan direktiivin
3 artiklan 3 kohtaa.

Niin ollen ensimmadiseen kysymykseen on aiheellista vastata siten, ettd direktiivin
3 artiklan 1 kohdan e alakohdan kolmatta luetelmakohtaa on tulkittava siten, etté
tavaran arvoon olennaisesti vaikuttava muoto ei voi olla tavaramerkki timédn
direktiivin 3 artiklan 3 kohdan nojalla, kun se on ennen rekisteréintihakemusta
hankkinut vetovoimansa sen johdosta, ettd se on tullut tunnetuksi erottamiskykyi-
send merkkind sellaisten mainoskampanjoiden seurauksena, joissa esitelladn
kyseessé olevan tavaran erityiset ominaisuudet.

Toinen kysymys

Kun otetaan huomioon ensimmiiseen kysymykseen annettu vastaus, toiseen
kysymykseen ei ole aiheellista vastata.

Oikeudenlkiyntikulut

Pidasian asianosaisten osalta asian kisittely yhteisGjen tuomioistuimessa on
vilivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireilld olevan asian kisittelyssd, minka
vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on pédittda oikeudenkiyntikulujen
korvaamisesta. Oikeudenkayntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin néille
asianosaisille huomautusten esittamisestd yhteisjen tuomioistuimelle, ei voida
madritd korvattaviksi.
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Niilld perusteilla yhteisjen tuomioistuin (kuudes jaosto) on ratkaissut asian
seuraavasti:

Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdddinnon lihentimisesti 21.12.1988 anne-
tun ensimmadisen neuvoston direktiivin 89/104 direktiivin 3 artildan 1 kohdan e
alakohdan kolmatta luetelmakohtaa on tulkittava siten, etti tavaran arvoon
olennaisesti vaikuttava muoto ei voi olla tavaramerkki timin direktiivin
3 artiklan 3 kohdan nojalla, kun se on ennen rekisteréintihakemusta hankkinut
vetovoimansa sen johdosta, etti se on tullut tunnetuksi erottamiskykyiseni
merkkind sellaisten mainoskampanjoiden seurauksena, joissa esitelldin
kyseessi olevan tavaran erityiset ominaisuudet.

Allekirjoitukset

1-7722



