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UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto)

25 pdivand marraskuuta 2014*

Yhteison tavaramerkki — Mitdttomyysmenettely — Kolmiulotteinen yhteison tavaramerkki — Kuutio,
jonka sivuilla on ruudukkorakenne — Ehdottomat hylkdysperusteet — Asetuksen
(EY) N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan ensimmadinen lause — Merkki ei muodostu yksinomaan
teknisen tuloksen saavuttamiseksi vélttiméttomastd tavaran muodosta — Asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohta (josta on tullut asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohta) — Merkki ei muodostu yksinomaan tavaran
luonteenomaisesta muodosta — Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohta (josta
on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohta) — Merkki ei muodostu
yksinomaan tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta — Asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohta (josta on tullut asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohta) — Erottamiskyky — Asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b
alakohta) — Kuvailevuuden puuttuminen — Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta (josta
on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta) — Kayton perusteella syntynyt
erottamiskyky — Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohta (josta on tullut asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohta) — Perusteluvelvollisuus — Asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan
ensimmadinen virke

Asiassa T-450/09,
Simba Toys GmbH & Co. KG, kotipaikka Fiirth (Saksa), edustajanaan asianajaja O. Ruhl,
kantajana,
vastaan
sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asiamiehendian D. Botis,
vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa kdydyssd menettelyssd oli ja viliintulijana
unionin yleisessd tuomioistuimessa on

Seven Towns Ltd, kotipaikka Lontoo (Yhdistynyt kuningaskunta), edustajanaan aluksi
M. Edenborough, QC, ja solicitor B. Cookson, sittemmin asianajajat K. Szamosi ja M. Borbas,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n toisen valituslautakunnan 1.9.2009 tekemésta

paatoksestd (asia R 1526/2008 2), joka koskee Simba Toys GmbH & Co. KG:n ja Seven Towns Ltd:n
vilistd mitattomyysmenettelyd,

* Oikeudenkayntikieli: englanti.
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UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja S. Frimodt Nielsen sekd tuomarit F. Dehousse ja
A. M. Collins (esittelevd tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies J. Weychert,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 6.11.2009 jéitetyn kannekirjelmén,

ottaen huomioon 10.3.2010 ja 9.7.2010 annetut asian kasittelyn lykkdamista koskevat maéraykset,
ottaen huomioon asian késittelyn jatkamisen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 30.11.2010 jatetyn SMHV:n vastineen,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 24.11.2010 jatetyn viliintulijan vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 4.3.2011 jatetyn kantajan
vastauskirjelman,

ottaen huomioon unionin vyleisen tuomioistuimen kirjaamoon 25.5.2011 jitetyn SMHV:n
vastauskirjelman,

ottaen huomioon unionin vyleisen tuomioistuimen kirjaamoon 23.5.2011 jatetyn viliintulijan
vastauskirjelmaén,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen jaostojen kokoonpanon muutoksen,
ottaen huomioon 5.12.2013 pidetyssé istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Viliintulija Seven Towns Ltd teki 1.4.1996 sisamarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit
ja mallit) (SMHV) yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94
(EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu yhteison tavaramerkistd 26.2.2009
annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)), nojalla yhteison tavaramerkkia
koskevan rekisterdintihakemuksen.
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Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, on alla esitetty kolmiulotteinen merkki:

Tavarat, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta
tavaramerkkien rekister6imista varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena
kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 28, ja ne vastaavat seuraavaa
kuvausta: "kolmiulotteiset [pulmapelit]”.

Kyseinen tavaramerkki rekisterditiin 6.4.1999 yhteison tavaramerkiksi numerolla 162784. Se
uudistettiin 10.11.2006.

Kantaja Simba Toys GmbH & Co. KG esitti 15.11.2006 riidanalaiseen tavaramerkkiin kohdistuvan
mitattomyysvaatimuksen, joka perustui asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohtaan (josta
on tullut asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohta), luettuna yhdessa kyseisen asetuksen
7 artiklan 1 kohdan a—c ja e alakohdan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a—
c ja e alakohta) kanssa.

Mitdttomyysosasto  hylkdasi koko mitdttomyysvaatimuksen 14.10.2008 tekemaillddn péaatokselld
(jaljempand 14.10.2008 tehty paitos).

Kantaja valitti 23.10.2008 tastd padtoksesta SMHV:ssa asetuksen N:o 40/94 57-62 artiklan (joista on
tullut asetuksen N:o 207/2009 58-64 artikla) nojalla. Valituksensa tueksi kantaja vaitti, ettd kyseisen

asetuksen 7 artiklan 1 kohdan a—c ja e alakohtaa on rikottu.

SMHV:n toinen valituslautakunta vahvisti 14.10.2008 tehdyn pédtoksen ja hylkasi valituksen 1.9.2009
tekemailldan paétokselld (jaljempénd riidanalainen paatos).
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Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan rikkomista koskeva viite ei ollut
valituslautakunnan mukaan perusteltu, koska riidanalainen tavaramerkki oli yhtééltd esitetty riittavélla
tavalla graafisesti ja koska toisaalta ”ei [ollut] mitddn ilmeistd syytd, jonka vuoksi kuution muotoinen
ruudukkorakenne ei olisi teoriassa omiaan erottamaan yrityksen tavaroita ja palveluita muiden
yritysten tavaroista ja palveluista” (riidanalaisen paatoksen 16 kohta).

Valituslautakunta hylkési asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskevan
viitteen todettuaan, ettd riidanalainen tavaramerkki poikkesi merkittavasti alan tavoista. Se totesi
yhtddltd, ettei kantaja ollut esittinyt mitddn vakuuttavaa néyttod siitd, ettd “kuution muotoinen
ruudukkorakenne [oli] "yleinen kaytdnt6” kolmiulotteisten pulmapelien erityisalalla”. Se, ettd oli
olemassa pulmapeli eli Soma-kuutio, joka muistuttaa riidanalaisen tavaramerkin kattamaa kuutiota, ei
riitd ndyttdimaddn toteen, ettd tavaramerkki vastaa alan yleistd kaytdntod (riidanalaisen paédtoksen
20 kohta). Valituslautakunta on toisaalta katsonut, etti riidanalaisen tavaramerkin ominaisuudet
riittivat siihen, ettd sitd voitiin pitdd kyseisten tavaroiden osalta luontaisesti erottamiskykyisend
(riidanalaisen péatoksen 21 kohta).

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c¢ alakohdan rikkomista koskeva viite ei ollut
valituslautakunnan mukaan perusteltu, silld jos kuluttajalla ei ollut etukiteistietoa, riidanalainen
tavaramerkki ei muistuttanut eikd tuonut mieleen kolmiulotteista pulmapelid (riidanalaisen paitoksen
23 kohta).

Valituslautakunta hylkési lopuksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan rikkomista
koskevan viitteen. Se katsoi ensinndkin, ettei riidanalaisen tavaramerkin rekisterdinti ollut asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan (josta on tullut asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohta) vastainen, kun se oli ensin todennut
padasiallisesti, ettei "kuution muotoinen ruudukkorakenne’viitannut millddn tavalla tehtdvddnsa tai
edes minkéddn tehtdvin olemassaoloon ja ettd oli mahdotonta paitelld, ettd se voisi “saada aikaan
minkédnlaista teknistd etua tai vaikutusta kolmiulotteisten pulmapelien alalla” (riidanalaisen paitoksen
28 kohta). Valituslautakunta totesi toiseksi, ettd “koska kyseinen muoto ei [ollut] ilmiselvasti
pulmapelin muoto ja koska toiminnot ja liikkeet, jotka [olivat] sille mahdollisia, [olivat] selvasti
piilotettuja, ei voida katsoa, ettd kyse [oli] tavaran luonteenomaisesta muodosta”(riidanalaisen
paiatoksen 29 kohta). Valituslautakunta paatteli tistd, ettei asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e
alakohdan i alakohtaa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i
alakohta) voitu soveltaa tihdn tapaukseen. Se katsoi kolmanneksi, ettd pelkilla "senkaltaisella kuution
muotoisella ruudukolla, joka on esitetty riidanalaisen tavaramerkin kuvauksessa, ei voida katsoa olevan
tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavaa muotoa”, joten myo6skaan asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohtaa (josta on tullut asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohta) ei voitu soveltaa tdhdn tapaukseen
(riidanalaisen paatoksen 30 kohta).

Asianosaisten vaatimukset
Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin
— kumoaa riidanalaisen péaitoksen ja

— velvoittaa SMHV:n ja viliintulijan korvaamaan muutoksenhakumenettelystd ja unionin yleisessa
tuomioistuimessa kiydystd menettelystd aiheutuneet oikeudenkayntikulut.

SMHYV ja viliintulija vaativat, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkaa kanteen ja
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— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Kantaja esittdd kanteensa tueksi kahdeksan kanneperustetta. Ensimmaéinen kanneperuste koskee
asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan ensimmadisen lauseen rikkomista. Toinen kanneperuste
koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan rikkomista. Kolmas
kanneperuste koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohdan rikkomista.
Neljas kanneperuste koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdan
rikkomista. Viides kanneperuste koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
rikkomista. Kuudes kanneperuste koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan
rikkomista. Seitsemids kanneperuste koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan (josta on tullut
asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohta) rikkomista. Kahdeksas kanneperuste koskee asetuksen
N:o 207/2009 75 artiklan ensimmaisen virkkeen rikkomista.

Ensimmdinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan ensimmidisen
lauseen rikkomista

Asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdassa sdadetdan seuraavaa:

"Menettelyssd virasto tutkii tosiseikat viran puolesta; rekisterdinnin hylkdédmisen suhteellisia perusteita
koskevassa menettelyssd tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten
esittdmiin vaatimuksiin.”

Kantajan ensimmaéinen kanneperuste koskee timin sddnnoksen ensimmadisen lauseen rikkomista, ja
siind on viisi osaa. Kantaja vaittdd ensinndkin, ettei valituslautakunta ole ”tdysin tunnistanut
[riildanalaisen] tavaramerkin ominaisuuksia”. Kantajan mukaan valituslautakunta ei tarkemmin
sanottuna ottanut huomioon, ettd tavaramerkin kuvauksista ilmenee "selvésti”, ettd kyseisen kuution
kullakin sivulla olevien "mustien viivojen”piissd on raot, mika ”"selvésti” viittaa siihen, ettei viivojen ole
tarkoitus esittdd "mustaa hékkid’vaan erottaa "kuution pienemmat yksittdiset osat” toisistaan. Toiseksi
kantaja arvostelee valituslautakuntaa siitd, ettei tdméd ottanut huomioon, ettd pulmapeli muodostuu
luonteenomaisesti yksittdisistd osista. Kantaja viittdd, ettd kun otetaan huomioon, ettd pulmapeli on
peli, jossa nditd osia liikutetaan “niin, ettd saavutetaan tietty ennalta mairitetty loppujarjestys”, téssé
tapauksessa keskivertokuluttaja ja -kauppias aina mieltdvit, ettd edelld mainittujen mustien viivojen
tehtdvand on jakaa kuutio yksittdisiin osiin, jotka ovat “tavalla tai toisella” liikkuvia. Kolmanneksi
kantaja arvostelee valituslautakuntaa sen huomiotta jattdmisestd, ettd — kuten kantaja oli selittinyt
mitidttomyysosastolle 2.5.2007 esittdmissddn huomautuksissa — "3 x 3 x 3 -kokoisen” kuution muoto
on vialttdimdton teknisen tuloksen saavuttamiseksi eli sellaisen kolmiulotteisen pulmapelin
saavuttamiseksi, jossa on kierrettivida osia, jolla on tietty vaikeusaste ja tiettyjd ergonomisia
ominaisuuksia. Kantaja vidittdd neljanneksi, ettd valituslautakunta on virheellisesti jdttanyt ottamatta
huomioon, ettd edelld mainituilla mustilla viivoilla oli tekninen tehtdvd, kuten kantaja oli selittanyt
mitidttomyysosastolle  27.8.2007  esittdmissdédan huomautuksissa.  Viidenneksi kantaja  viittaa
valituslautakunnan katsoneen virheellisesti, ettei Soma-kuutio kuulunut kyseiseen alaan. Kantajan
mukaan seka se itse ettd viliintulija olivat kuitenkin esitténeet tastd todisteita SMHV:n menettelyssé.

SMHV:n mukaan ensimmadinen kanneperuste on hyldttava selvdsti perusteettomana.
On ensinndkin todettava, ettd menettelysidnnoksen rikkomista koskevalla ensimmaiselld
kanneperusteellaan kantaja pyrkii pikemminkin kyseenalaistamaan, onko valituslautakunta arvioinut

oikein tiettyjd tosiseikkoja ja tiettyja kantajan viitteitd, kuin arvostelemaan valituslautakuntaa siitd,
ettei se ottanut nditd tosiseikkoja ja viitteitd huomioon ennen riidanalaisen péitoksen tekemistd. Se,
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onko valituslautakunta arvioinut tiettyja tosiseikkoja, viitteita tai todisteita oikein, sisdltyy kuitenkin
riidanalaisen paatoksen aineellisen lainmukaisuuden tutkintaan eikd péadtoksen tekemiseen johtaneen
menettelyn sdédntojenmukaisuuden tutkintaan.

Toiseksi on todettava, ettd tdimé kanneperuste on joka tapauksessa osittain tosiseikkoihin perustumaton
ja osittain seurausta riidanalaisen paatoksen virheellisestd tulkinnasta.

Riidanalaisesta padtoksestd nimittdin ensinndkin ilmenee (ks. erityisesti riidanalaisen péétoksen 16, 21
ja 28 kohta), ettd valituslautakunta on tutkinut yksityiskohtaisesti riidanalaista tavaramerkkia koskevat
graafiset esitykset, mukaan lukien siind ndkyvit paksut mustat viivat, jotka kulkevat ristikkédin kuution
jokaisen sivun sisdlld (jdljempéna mustat viivat). On sitd paitsi todettava, ettd sen lisdksi, ettd mustien
viivojen pdissd olevat raot ovat hiddin tuskin ndkyvig, niiden olemassaolo ei missddn tapauksessa sulje
pois sitd, ettd riidanalaisen tavaramerkin voidaan mieltdd esittdvin “mustaa hikkid”, kuten
valituslautakunta on perustellusti todennut riidanalaisen péaéatoksen 21 kohdassa.

Toiseksi on todettava, ettei riidanalaisessa paatoksessd ole mitddn, minkéd perusteella voitaisiin ajatella
valituslautakunnan jittdneen huomiotta, ettd pulmapelissé on luonteenomaisesti yksittdisid osia.
Kantajalla ei tdltd osin ole perusteltua syytd arvostella valituslautakuntaa siitd, ettd tdméd on
tutkiessaan, voitiinko riidanalaista tavaramerkkid pitdd kyseisten tavaroiden osalta luontaisesti
erottamiskykyisend, todennut riidanalaisen paiatoksen 21 kohdassa, ettei kyseiselld kuutiolla ollut
"mitdén ilmeistd ominaisuutta, joka [olisi osoittanut], ettd sitd [voitiin] kiertdd tai muunnella”. On
erityisesti todettava, ettd — toisin kuin kantaja viittdd — se, ettd pulmapelissd on luonteenomaisesti
yksittdisid osia, ei vdistimdttd merkitse, ettd nditd osia voidaan kiertdd. Vaikka objektiivinen
havainnoija huomaisi mustien viivojen paissé olevat raot, hin ei tdssd tapauksessa vélttimatta mieltéisi,
ettd mustien viivojen tehtdvdnd on jakaa kuutio yksittdisiin osiin, joita voidaan “tavalla tai toisella”
liilkuttaa. Yhdeksdan nelion, jotka ovat mustien reunojensa vuoksi nikyvissd kuution kullakin sivulla,
tarkoituksena voisi muun muassa yhtd hyvin olla, ettd niihin kiinnitetddn esimerkiksi kirjaimia,
numeroita, vireja tai kuvioita, ilman ettd ndméd neliot tai kuution muut osat olisivat itsessddn
liikuteltavissa. Kuten jéiljempand 54 kohdassa selvitetddn tarkemmin, kantajan viite perustuu
tosiasiassa suurelta osin siihen virheelliseen ldhtokohtaan, ettd kuution tiettyjen osien viitetty
kierrettavyys ja kuution sivuilla olevat mustat viivat ovat valttimaéttd yhteydessé toisiinsa.

Kolmanneksi on todettava kanneperusteen kolmannesta ja neljdnnestd osasta, ettd riidanalaisesta
paatoksestd ilmenee, ettd valituslautakunta on tutkinut kaikki eri osapuolten hallinnollisessa
menettelyssd esittdmat viitteet ja todisteet tyhjentdvésti (ks. erityisesti riidanalaisen paatoksen 3-11,
16, 20, 21 ja 28-30 kohta). On erityisesti todettava, ettd valituslautakunta on ottanut tdysiméadraisesti
huomioon kantajan viitteet yhtadltda siitd, ettd kyseinen muoto oli vélttdiméton teknisen tuloksen
saavuttamiseksi, ja toisaalta siitd, ettd mustilla viivoilla oli tekninen tehtéva (ks. riidanalaisen paitoksen
10, 28 ja 29 kohta).

Neljanneksi on todettava, ettd toisin kuin kantaja vdittdd riidanalaisen paatoksen 20 kohtaan viitaten,
valituslautakunta ei pitinyt pois suljettuna, ettd Soma-kuutio kuuluu kyseiseen alaan.
Valituslautakunta on kyseisessd kohdassa pelkéstddn arvioinut, ettei se, ettd on olemassa pulmapeli eli
kyseinen kuutio, joka muistuttaa riidanalaisen tavaramerkin kattamaa kuutiota, riitd ndyttdméadn
toteen, ettd tavaramerkki vastaa alan yleistd kaytantod (ks. jaljempénd 106 kohta).

Kolmanneksi on todettava, ettei valituslautakunnalla ole mitdttdmyysmenettelyssa velvollisuutta tutkia
tosiseikkoja viran puolesta, silloinkaan kun menettely koskee ehdottomia mitidttémyysperusteita, kuten
tassa asiassa (tuomio 13.9.2013, Firstlich Castell’sches Domadnenamt v. SMHV — Castel Freéres
(CASTEL), T-320/10, Kok. (otteina), EU:T:2013:424, valitus vireilld, 25—-29 kohta). Valituslautakuntaa
ei tosin kuitenkaan voida estdd ottamasta viran puolesta huomioon kaikkia asian arvioinnin kannalta
merkityksellisid seikkoja, jos se pitda sitd tarpeellisena. Asiakirja-aineistosta ei kuitenkaan ilmene, etté
tallaista tarvetta olisi ollut tédssd tapauksessa.
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Edelld  esitetystd  seuraa, ettd ensimmdinen kanneperuste, joka koskee  asetuksen
N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan ensimmadisen lauseen rikkomista, on hyldttiavd perusteettomana.

Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan
rikkomista

Kantajan toinen kanneperuste koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii
alakohdan rikkomista, ja siind on kahdeksan osaa. Kantaja viittdd ensinnékin, ettd valituslautakunta on
tehnyt virheen jéttiessddn huomiotta, ettd mustien viivojen voitiin katsoa johtuvan teknisistd tehtévista.
Toiseksi se vaittdd, ettd relevanttia on se, voidaanko tavaramerkin olennaisten piirteiden katsoa
johtuvan yksinomaan teknisestd tuloksesta, eikd se, onko niilld tosiasiallisesti tekninen tehtéva.
Kolmanneksi kantaja arvostelee valituslautakuntaa siitd, ettd tdméd on jattdnyt huomiotta edelld
mainitun sddnnoksen taustalla olevan yleisen edun. Kantaja viittdd, ettd riidanalaisen tavaramerkin
rekisterdinnin pysyttdminen nimittdin mahdollistaisi, ettd tavaramerkin haltija voisi vedota siihen
sellaisia kolmansia vastaan, jotka haluavat pitdd kaupan kolmiulotteisia kierrettdvid pulmapelejd.
Neljanneksi kantaja moittii valituslautakuntaa siitd, ettei tdmd irtisanoutunut mitdttomyysosaston
14.10.2008 tekemddn padtokseen sisaltyvistd toteamuksesta, jonka mukaan kyseisen muodon
olennaisilla piirteilld ei ole teknistd tehtdvdd, joten muodon rekisterdinti tavaramerkiksi ei luo
monopolia tekniseen ratkaisuun. Kantaja toteaa viidenneksi, ettd valituslautakunta on jéttinyt
huomiotta, etteivait myoskadn 18.6.2002 annettuun tuomioon Philips (C-299/99, Kok., EU:C:2002:377)
ja 12.11.2008 annettuun tuomioon Lego Juris v. SMHV - Mega Brands (Punainen Lego-palikka)
(T-270/06, Kok., EU:T:2008:483) johtaneissa asioissa kyseessd olleet tekniset tehtdvit ilmenneet
suoraan kyseisten tavaramerkkien kuvauksista. Kuudenneksi kantaja arvostelee valituslautakuntaa siitd,
ettei tdmd ottanut huomioon, ettei ollut olemassa vaihtoehtoisia muotoja, jotka olisivat voineet
suorittaa saman teknisen tehtdvdn. Seitseménneksi kantaja védittdd valituslautakunnan katsoneen
virheellisesti, etteivdt riidanalaisen tavaramerkin kuvaukset viitanneet mihinkddn erityiseen tehtdvaan.
Mustien viivojen piissd olevien rakojen olemassaolosta voidaan kantajan mukaan nimittdin péétella,
ettd kuution yksittdisid osia voitiin kiertdd. Kahdeksanneksi kantaja arvostelee valituslautakuntaa siitd,
ettei tdimd ottanut huomioon, ettd "tdhdn geneeriseen tyyppiin” kuuluvat kolmiulotteiset pulmapelit ja
niiden kierrettdvyys olivat tunnettuja, ennen kuin riidanalaista tavaramerkkida koskeva hakemus
jtettiin.

SMHYV ja viliintulija kiistdvat kantajan véitteet ja vaativat, ettd toinen kanneperuste on hylattava.

Tavaran muoto kuuluu merkkeihin, joista tavaramerkki voi muodostua. Yhteison tavaramerkkien osalta
tamé ilmenee asetuksen N:o 40/94 4 artiklasta (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 4 artikla), jonka
mukaan yhteison tavaramerkkinéd voi olla mikd tahansa merkki, joka voidaan esittda graafisesti, kuten
sanat, henkilonnimet mukaan lukien, kuviot, kirjaimet, numerot taikka tavaroiden tai niiden pééllyksen
muoto, jos tilla merkilld voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai
palveluista.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa saddetian kuitenkin, etti
”"seuraavia merkkeja ei rekisterdidda — —: merkit, jotka muodostuvat yksinomaan — — teknisen tuloksen
saavuttamiseksi valttamattomasta tavaran muodosta”.

Oikeuskdytinnon mukaan tdmid sddnnods estdd sellaisen muodon rekisterdinnin, joka olennaisilta
piirteiltddn muodostuu yksinomaan teknisesti kausaalisesta tavaran muodosta, joka riittdd tarkoitetun
teknisen tuloksen saavuttamiseen, vaikka tdhdn tulokseen voidaan péadstda muilla muodoilla, joissa
kdytetddn samaa tai toista teknistd ratkaisua (edelld 27 kohdassa mainittu tuomio Punainen
Lego-palikka, EU:T:2008:483, 43 kohta).
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Vakiintuneessa oikeuskaytannossa on liséksi katsottu, ettd kutakin asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa lueteltua rekisterdintihakemuksen hylkédysperustetta on tulkittava
ottamalla huomioon sen taustalla oleva yleinen etu. Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii
alakohdan taustalla oleva yleinen etu on sen estiminen, ettd tavaramerkkioikeus johtaisi siihen, ettd
yritykselle annetaan monopoli teknisiin ratkaisuihin tai tavaran kayttoon liittyviin piirteisiin (ks. tuomio
14.9.2010, Lego Juris v. SMHV, (C-48/09 P, Kok, EU:C:2010:516, 43 kohta
oikeuskaytdntoviittauksineen).

Lainsédétdjan vahvistamat sddnnot heijastavat timéan osalta sellaisten kahden seikan tasapainottamista,
jotka molemmat ovat omiaan edesauttamaan terveen ja vilpittoméan kilpailun jérjestelmén toteuttamista
(edelld 32 kohdassa mainittu tuomio Lego Juris v. SMHV, EU:C:2010:516, 44 kohta).

Yhtaaltd silld, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohtaan on siséllytetty kielto rekisteroida
tavaramerkiksi merkki, joka muodostuu yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi
valttamattomastd tavaran muodosta, taataan se, etteivit yritykset voi kayttda tavaramerkkioikeutta
pitddkseen teknisid ratkaisuja koskevia yksinoikeuksia voimassa ilman ajallisia rajoituksia (edelld
32 kohdassa mainittu tuomio Lego Juris v. SMHV, EU:C:2010:516, 45 kohta).

Kun tavaran muotoon siséltyy pelkdstddan tavaran valmistajan kehittdmé tekninen ratkaisu, joka on
patentoitu tdman hakemuksesta, kyseisen muodon suojaaminen tavaramerkkind patentin voimassaolon
padtyttya rajoittaisi ndet huomattavasti ja pysyvisti muiden yritysten mahdollisuutta kéyttad kyseisté
teknistd ratkaisua. Euroopan unionissa kehitetyssd immateriaalioikeusjirjestelméssé teknisia ratkaisuja
voidaan kuitenkin suojata ainoastaan rajoitettu aika, mistd seuraa, ettd kaikki talouden toimijat voivat
tamén jalkeen kayttdd niitd vapaasti (edelld 32 kohdassa mainittu tuomio Lego Juris v. SMHV,
EU:C:2010:516, 46 kohta).

Tavaran yksinomaan toiminnallisen muodon rekisterdiminen tavaramerkiksi on lisdksi omiaan
mahdollistamaan sen, ettd tavaramerkin haltija voi kieltdd muita yrityksida kéyttamésta sekd samaa
muotoa ettd myos samankaltaisia muotoja (ks. vastaavasti edelld 32 kohdassa mainittu tuomio Lego
Juris v. SMHV, EU:C:2010:516, 56 kohta).

Toisaalta rajoittaessaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa sdaddetyn
hylkdysperusteen koskemaan merkkejd, jotka muodostuvat “yksinomaan”teknisen tuloksen
saavuttamiseksi “vélttamattomaésta” tavaran muodosta, lainsddtdja on asianmukaisesti katsonut, ettd
kaikki tavaran muodot ovat tietyssdé mddrin toiminnallisia, joten ei olisi asianmukaista evitd tavaran
muodon rekisteroimistd tavaramerkiksi pelkastddn silld perusteella, ettd silld on kayttoon liittyvia
piirteitd. Kyseisessd sddnnoksessd ilmaisuilla “yksinomaan”ja “valttdmdton” taataan, ettd ainoastaan
sellaisten tavaran muotojen rekisterdinti evatddn, joihin siséltyy pelkéstddn tekninen ratkaisu ja joiden
rekisterdiminen tavaramerkiksi haittaisi ndin ollen todella sitd, ettd muut yritykset voivat kayttaa téta
teknisté ratkaisua (edelld 32 kohdassa mainittu tuomio Lego Juris v. SMHV, EU:C:2010:516, 48 kohta).

Oikeuskdytdannostd ilmenee myos, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii
alakohdan oikea soveltaminen edellyttdd, ettd asianomaisen kolmiulotteisen merkin tavaramerkiksi
rekisterdintida koskevan hakemuksen ratkaiseva viranomainen madrittdd asianmukaisesti kyseisen
merkin olennaiset piirteet. Ilmaisu “olennaiset piirteet” on ymmarrettavé siten, ettd silld tarkoitetaan
merkin tirkeimpid osatekijoitd (edelld 32 kohdassa mainittu tuomio Lego Juris v. SMHYV,
EU:C:2010:516, 68 ja 69 kohta).

Kyseiset olennaiset piirteet on médritettdva tapauskohtaisesti, eikd erityyppisten osatekijoiden, joita
merkki voi sisdltdd, vililla ole jérjestelmallista hierarkiaa. Toimivaltainen viranomainen voi merkin
olennaisia piirteitd selvittdessddn joko perustaa arviointinsa suoraan merkistd saatavaan
kokonaisvaikutelmaan tai tutkia ensin perdkkdin merkin jokaisen osatekijan (ks. edelld 32 kohdassa
mainittu tuomio Lego Juris v. SMHV, EU:C:2010:516, 70 kohta oikeuskéytantoviittauksineen).
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On erityisesti todettava, ettd — kuten unionin tuomioistuin on tuonut esiin edelld 32 kohdassa mainitun
tuomion Lego Juris v. SMHV (EU:C:2010:516) 71 kohdassa — merkin olennaisten piirteiden
madrittiminen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa sdddetyn
rekisterointida koskevan hylkdaysperusteen mahdollista soveltamista varten voi tapauksen mukaan ja
erityisesti merkin vaikeusasteen mukaisesti tapahtua kyseisen merkin pelkdn visuaalisen tutkimisen
perusteella tai se voi pdinvastoin perustua syvélliseen tutkimiseen, jossa otetaan huomioon arvioinnin
kannalta hyodylliset seikat, kuten tutkimukset ja asiantuntijalausunnot tai jopa tiedot kyseisten
tavaroiden osalta aiemmin myonnetyistd immateriaalioikeuksista.

Merkin olennaisten piirteiden tultua mééritetyiksi SMHV:n tehtdvdnd on vield selvittad, johtuvatko
kaikki ndmad piirteet kyseisen tavaran teknisestd tehtavéstd. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e
alakohdan ii alakohtaa ei nimittdin voida soveltaa, jos tavaramerkiksi rekisterdintid koskeva hakemus
koskee sellaista tavaran muotoa, jossa ei-toiminnallisella osatekijilla, kuten koristeellisella tai
mielikuvituksellisella osatekijalld, on huomattava merkitys. Tallaisessa tapauksessa kilpailevilla
yrityksilld on helposti kiytettdvissddn toiminnallisesti vastaavia vaihtoehtoisia muotoja, jolloin ei ole
vaaraa siitd, ettd kyseisen teknisen ratkaisun vapaana pitdminen vaarantuisi. Tavaramerkin haltijan
kilpailijat voisivat téllaisessa tapauksessa vaikeuksitta siséllyttdd tdmén ratkaisun sellaisiin tavaran
muotoihin, joissa ei ole samaa ei-toiminnallista osatekijad kuin kyseisen tavaramerkin haltijan tavaran
muodossa ja jotka eivdt ndin ollen ole samanlaisia eivitkd samankaltaisia kuin timd muoto (edelld
32 kohdassa mainittu tuomio Lego Juris v. SMHV, EU:C:2010:516, 72 kohta).

Kanneperustetta tutkittaessa on otettava huomioon edelld mainitut periaatteet.
Aluksi on médritettava riidanalaisen tavaramerkin olennaiset piirteet.

Kuten riidanalaisen péédtoksen 28 kohdassa on todettu, tdssd tapauksessa riidanalaista tavaramerkkia
koskevassa rekisterdintihakemuksessa on kolmesta eri perspektiivistd tehty graafinen esitys kuutiosta,
jonka jokaisella sivulla on ruudukkorakenne, joka muodostuu mustista reunoista, jotka jakavat sivun
yhdeksddn samankokoiseen nelioon, jotka sijoittuvat 3 x 3 -ruudukkoon. Nelja paksua mustaa viivaa
eli mustat viivat (ks. edelld 21 kohta), joista kaksi on vaakasuorassa ja kaksi muuta pystysuorassa,
kulkevat ristikkdin kuution jokaisen sivun sisdlld. Riidanalaisen padtoksen 21 kohdassa on todettu
perustellusti, ettd ndma eri osatekijét saavat riidanalaisen tavaramerkin ndyttiméan "mustalta hakilta”.

Riidanalaisen pédatoksen 16, 20, 28 ja 30 kohdasta ilmenee, ettd valituslautakunta on maaritellyt
riidanalaisen tavaramerkin olennaisiksi piirteiksi piirteen, jota se luonnehti "kuution muotoiseksi
ruudukkorakenteeksi”, eli yhtaalta itse kuution ja toisaalta kuution kullakin sivulla olevan
ruudukkorakenteen.

Toisin kuin kantaja vaittdd kirjelmissddn, valituslautakunta ei siis ole typistinyt riidanalaisen
tavaramerkin olennaisia piirteitd "vaaka- ja pystysuoriksi viivoiksi, jotka erottavat kuution yksittdiset
osat toisistaan”. Toisin kuin SMHV ja viliintulija ovat istunnossa todenneet vastatessaan unionin
yleisen tuomioistuimen kysymykseen, se — kaiken lisdksi paikkansapitimdton - seikka, ettd
tavaramerkissd on useita harmaan sévyjd, ei sitd paitsi ole tavaramerkin olennainen lisdpiirre. Sen
lisdksi, ettei riidanalaista tavaramerkkid koskevassa rekisterdintihakemuksessa mainita tavaramerkin
osalta mitddn vérid, on nimittdin todettava, ettd tavaramerkin graafisissa esityksissd kuution sivut ovat
valkoiset tai niissd on mustia varjostuksia.

Edella 45 kohdassa mainittu valituslautakunnan arviointi on hyvaksyttévd, koska pelkké riidanalaisen
tavaramerkin visuaalinen tutkiminen osoittaa selvisti, ettd kyseisessd kohdassa mainitut osatekijit ovat

tavaramerkin tarkeimmat osatekijit.

Toiseksi on arvioitava, johtuvatko kaikki riidanalaisen tavaramerkin edelld mainitut olennaiset piirteet
jostakin kyseisten tavaroiden teknisestd tehtdvasta.
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Valituslautakunta on riidanalaisen paitoksen 28 kohdassa todennut ensinnékin, ettd vakiintuneesta
oikeuskdytdnnostéd ilmenee, ettd "[asetuksen N:o 40/94] 7 artiklan 1 kohdan [e alakohdan ii alakohdan]
mukaan kolmiulotteista tavaramerkkid koskevien mitattomyysperusteiden [oli] perustuttava
yksinomaan tavaramerkkida koskevan kuvauksen tutkimiseen, sellaisena kuin kuvaus [oli] jatetty, eika
nakymattomiin piirteisiin, joita tavaramerkilld viitetddn tai oletetaan olevan”. Valituslautakunta on
seuraavaksi todennut, ettd riidanalaisen tavaramerkin graafiset esitykset "eivdt [viitanneet] mihinkddn
erityiseen tehtdvédn, vaikka huomioon [otettiin] tavarat eli 'kolmiulotteiset pulmapelit”. Se katsoi, ettei
sen kuulunut ottaa huomioon Rubikin kuutioksi kutsutun pulmapelin "hyvin tunnettua” pysty- ja
vaakasuorien rivien kierrettdvyyttd ja 10ytdd esityksistd toiminnallisuutta “lainvastaisesti ja
taannehtivasti”. Valituslautakunnan mukaan kuution muotoinen ruudukkorakenne ei milldén tavalla
viittaa tehtdvadnsd eikd edes minkéddnlaisen tehtdvan olemassaoloon, ja "on mahdotonta péitelld, ettd
se voisi saada aikaan minkdédnlaista teknistd etua tai vaikutusta kolmiulotteisten pulmapelien alalla”.
Valituslautakunta on lisdksi todennut, ettd muoto oli sddnnéllinen ja geometrinen eikd sisaltinyt
"mitddn viitettd sisdltiméstddn pulmapelistd”.

Kantaja riitauttaa ensinndkin tdmédn arvioinnin ja vetoaa kanneperusteen ensimmdisessd, toisessa ja
seitseménnessd osassa siihen, ettd mustien viivojen pdissd olevien rakojen olemassaolo viittaa selvasti
siihen, ettd viivojen on tarkoitus erottaa toisistaan "kuution pienemmait yksittédiset osat”, joita voidaan
liilkuttaa ja etenkin kiertdd. Néin ollen viivat “johtuvat teknisistd tehtévistd”, siten kuin edelld
27 kohdassa mainitun tuomion Philips (EU:C:2002:377) 84 kohdassa tarkoitetaan. Kantaja toteaa
lisdksi, ettd tdstd tuomiosta ilmenee, ettei relevanttia ole se, onko tavaramerkin olennaisilla piirteilla
tosiallisesti tekninen tehtdva, vaan se, “onko tekniselld tavaralla, jolla on tietyt tekniset piirteet, kyseiset
[olennaiset] piirteet teknisten piirteidenséd johdosta”. Kantajan mukaan tédssd tapauksessa mustat viivat
kuitenkin nimenomaan johtuvat teknisestd tehtdvasta eli kuution yksittdisten osien kierrettavyydesta.

Tédssda yhteydessd on todettava, ettd kantaja vdittdd samanaikaisesti, ettd mustat viivat suorittavat
teknistd tehtdvdd ja ettd ne johtuvat tdllaisesta tehtdvéstd. Kun unionin yleinen tuomioistuin on
istunnossa pyytinyt kantajaa selventimédn kantaansa tdltd osin, timd on todennut yhtédltd, ettd
mustien viivojen hoitama tehtdvéd oli "erotettavuus”, joka on kuution yksittdisten osien liikkuvuuden
“edellytys”, ja toisaalta, ettd Lkyseisen teknisen ratkaisun ja mustien viivojen vélilla oli
“vastaavuussuhde”.

On yhtadlta hylattava kantajan vdite, jonka mukaan mustat viivat johtuvat kuution yksittdisten osien
viitetystd kierrettdvyydestd.

Viite on nimittdin ensinndkin merkitykseton, koska asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e
alakohdan ii alakohdan soveltaminen edellyttdd sen toteen ndyttimistd, ettd kyseisen tavaramerkin
olennaiset piirteet suorittavat itse kyseisen tavaran teknisen tehtdvén ja ettd ne on valittu suorittamaan
tiatd tehtdvad, eikd sen toteen ndyttamistd, ettd olennaiset piirteet johtuvat téstd tehtdvistd. Kuten
SMHYV toteaa perustellusti, edelld 27 kohdassa mainitun tuomion Philips (EU:C:2002:377) 79 ja 80
kohdasta ilmenee, ettd yhteisojen tuomioistuimen kyseisen tuomion 84 kohdassa esittimé toteamus,
jonka mukaan yksinomaan tavaran muodosta muodostuvaa merkkid ei voida rekister6idd, jos on
selvitetty, ettd tdimdn muodon olennaiset toiminnalliset piirteet johtuvat yksinomaan tietystd teknisesta
tuloksesta, on ymmarrettdva tdlld tavoin. Tama kanta saa liséksi tukea tulkinnasta, jonka ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuin esitti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdasta
edelld 27 kohdassa mainitun tuomion Punainen Lego-palikka (EU:T:2008:483) 43 kohdassa (ks. edelld
31 kohta) ja jonka mukaan tédssd sdadnnoksessd sdddettyd hylkaysperustetta sovelletaan vain, jos tavaran
muoto on “teknisesti kausaali[nen] [ja] riittdd tarkoitetun teknisen tuloksen saavuttamiseen”, minka
tulkinnan unionin tuomioistuin on vahvistanut edelld 32 kohdassa mainitun tuomion Lego Juris v.
SMHYV (EU:C:2010:516) 50-58 kohdassa.

Seuraavaksi on todettava, ettd viite on joka tapauksessa perusteeton. Kuten viliintulija on tahdentdnyt

kirjelmissddn ja istunnossa, on nimittdin tdysin mahdollista, ettd kuutiossa, jonka sivuja tai muita osia
voidaan kiertdd, ei ole ndkyvid erottavia viivoja. Téllaisella mahdollisella kierrettivyydelld tai edes
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milladn tahansa muulla kuution tiettyjen osien liikuttamismahdollisuudella ei siis ole mitdén
valttimatonta yhteyttd siihen, ettd kuution sivuilla on paksuja mustia viivoja tai — etenkin —
sentyyppinen ruudukkorakenne, joka nékyy riidanalaista tavaramerkkid koskevissa graafisissa
esityksissa.

On vield muistutettava, ettd riidanalainen tavaramerkki on rekisterdity yleisesti “kolmiulotteisia
pulmapelejd” varten eli rajaamatta sitd kierrettdviin pulmapeleihin, jotka ovat vain yksi erityinen
pulmapelien tyyppi lukuisten muiden tyyppien joukossa. On lisdksi todettava, ettei viliintulija ollut
liittdnyt rekisterdintihakemukseensa kuvausta, jossa olisi tdsmennetty, ettd kyseiseen muotoon sisaltyi
tillainen kierrettavyys, minkd viliintulija on vahvistanut vastatessaan istunnossa unionin yleisen
tuomioistuimen kysymykseen.

Toisaalta on hyldttavd myos kantajan viite, jonka mukaan mustilla viivoilla on tekninen tehtdva eli ne
tdssd tapauksessa erottavat kuution yksittédiset osat toisistaan, jotta niitd voitaisiin liikuttaa ja etenkin
kiertaa.

Viite perustuu nimittdin virheelliseen lahtoolettamaan, ettd kyseisen kuution vidistaméttd mielletddn
sisaltdavian kierrettdvia osia (ks. edella 22 kohta). Vaikka objektiivinen havainnoija voisi péételld
riidanalaista tavaramerkkid koskevista graafisista esityksistd, ettd mustien viivojen tehtdvénd on erottaa
liikkuvat osat toisistaan, hén ei voisi ymmartda tdsmallisesti, onko osia tarkoitus esimerkiksi kiertda vai
onko ne tarkoitus purkaa ja sen jilkeen koota uudelleen vai onko niiden tarkoitus mahdollistaa
kyseisen kuution muuntaminen toisen muotoiseksi.

Kuten kantajan kirjelmistd ilmenee, sen viitteet perustuvat todellisuudessa padasiallisesti tietoon
Rubikin kuution pysty- ja vaakasuorien rivien kierrettdvyydestd. On kuitenkin selvés, ettei kierrettavyys
voi olla seurausta mustista viivoista sellaisinaan eikd yleisemmin kuution kullakin sivulla olevasta
ruudukkorakenteesta vaan enintéén sen sisdisestd mekanismista, joka ei ndy riidanalaista tavaramerkkié
koskevissa graafisissa esityksissd ja joka ei voi olla tavaramerkin olennainen piirre, mistd asianosaiset
ovat sitéd paitsi yhtd mieltd.

Tassd asiayhteydessd valituslautakuntaa ei voida arvostella siitd, ettei se sisdllyttanyt tatd nakyméatonta
osatekijad riidanalaisen tavaramerkin olennaisten piirteiden toiminnallisuutta koskevaan arvioonsa. On
nimittdin todettava, ettd vaikka valituslautakuntaa ei voida kieltda tekemistd pdidtelmid tatd arviointia
varten, on valttimatontd, ettd paatelmat perustuvat mahdollisimman objektiivisesti kyseiseen muotoon,
sellaisena kuin tdmd on esitetty graafisesti, ja etteivit ne ole puhtaasti spekulatiivista vaan riittavin
varmoja. Se, ettd riidanalaista tavaramerkkid koskevista graafisista esityksistd olisi péitelty, ettd on
olemassa sisdinen kiertomekanismi, ei tdssd tapauksessa olisi kuitenkaan ollut ndiden vaatimusten
mubkaista.

Kuten valituslautakunta on perustellusti todennut riidanalaisen péaatoksen 28 kohdassa, mustilla
viivoilla ja yleisemmin kuution kullakin sivulla olevalla ruudukkorakenteella ei tosiasiassa ole mitdan
teknistd tehtdvda eikd niissd edes viitata mihinkddn sellaiseen. On kylldkin todettava, ettd vaikka
ruudukkorakenne on ennen kaikkea koristeellinen ja mielikuvituksellinen osatekiji, jolla on kyseisessa
muodossa huomattava merkitys alkuperén osoittajana (ks. jaljempéana 110 kohta), se vaikuttaa myos
niin, ettd se jakaa kuution kunkin sivun visuaalisesti yhdeksddn samankokoiseen ruutuun. Tama ei
kuitenkaan voi olla relevantissa oikeuskdytinnossa tarkoitettu varsinainen tekninen tehtdva. Tassd
yhteydessd on muistutettava, ettei lainsdétdja tarkoittanut, ettd tavaran muodon rekisterdinti
tavaramerkiksi evittdisiin pelkastddn silla perusteella, ettd muodolla on kéyttoon liittyvid piirteita,
koska kaikki tavaran muodot ovat tietyssd méérin toiminnallisia (ks. edelld 37 kohta).

Siltd osin kuin on kysymys riidanalaisen tavaramerkin toisesta olennaisesta piirteestd eli itse kuutiosta,
ei ole tarpeen madrittdd, johtuuko se jostakin kyseisen tavaran teknisestd tehtavistd, silla kuten edelld
todetusta ilmenee, ndin ei kuitenkaan ole ruudukkorakenteen muodostaman olennaisen piirteen osalta.
Tassd yhteydessd on muistutettava, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii
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alakohdassa sdddettyd hylkdysperustetta sovelletaan ainoastaan, jos merkin kaikki olennaiset piirteet
ovat toiminnallisia. Merkin tavaramerkiksi rekisterointid ei voida evitd tdimén sddnnoksen perusteella,
jos kyseisen tavaran muotoon sisdltyy merkittivd ei-toiminnallinen osatekija (ks. vastaavasti edella
32 kohdassa mainittu tuomio Lego Juris v. SMHV, EU:C:2010:516, 52 kohta).

Edelld todetusta seuraa, ettd toisen kanneperusteen ensimmadinen, toinen ja seitsemds osa ovat
perusteettomia.

Toiseksi on samaten hylédttivd perusteettomana myos kanneperusteen kolmas osa, joka koskee
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan taustalla olevan yleisen edun
huomiotta jattamista.

Toisin kuin kantaja vaittdd, riidanalaisen tavaramerkin haltija ei nimittdin voi vedota tavaramerkkiin
kieltddkseen kolmansia pitdmédstd kaupan kolmiulotteisia kierrettivia pulmapeleja. Kuten edelld
todetusta ilmenee, kyseisen tavaramerkin rekisterdinti ei suojaa kyseisen muodon kierrettavyyttd vaan
vain sellaisen kuution muotoa, jonka sivuilla on ruudukkorakenne, minkd johdosta se nayttda
"mustalta hékilta”. Kyseinen tavaramerkki ei etenkddn voi estdd kolmansia pitdméstd kaupan
kolmiulotteisia pulmapelejd, jotka ovat muun kuin kuution muotoisia tai jotka ovat kuution muotoisia
mutta joiden sivuilla ei ole vastaavaa ruudukkorakennetta kuin riidanalaisessa tavaramerkissé tai mitdan
muuta samankaltaista aihetta, ja ndin on siitd riippumatta, ovatko ndméa pulmapelit kierrettavida. Téssa
yhteydessd on todettava, ettd asiakirja-aineistosta ilmenee, ettd rekisterditaviksi haettua tavaramerkkia
koskevan rekisterdintihakemuksen jattamispdivind markkinoilla oli jo lukuisia kolmiulotteisia
pulmapelejd, joita voitiin kiertdd ja jotka olivat muun kuin kuution muotoisia ja/tai joissa oli muu aihe
kuin ruudukkorakenne.

Kolmanneksi on todettava toisen kanneperusteen neljannestd osasta, ettd kantaja arvostelee
valituslautakuntaa siitd, ettei tdima irtisanoutunut 14.10.2008 tehdyn pddatoksen 28 kohdassa olevasta
seuraavasta toteamuksesta:

"Kyseisen muodon olennaisilla piirteilld ei ole teknistd tehtdvda eikd se, ettd muoto on rekisterdity
tavaramerkiksi, luo monopolia tekniseen ratkaisuun. Se ei siten estd kilpailijoita pitdiméstd kaupan
mekaanisia pulmapelejd, joissa on toiminto, jonka johdosta niiden osia voidaan liikuttaa tai kiertaa.
Riidanalainen [tavaramerkki] ei mydskddn rajoita Kkilpailijoiden mahdollisuutta paattdd toteuttaa
tillainen tekninen toiminto omissa tavaroissaan.”

Kantajan mukaan tdmé argumentaatio perustuu ajatukseen, ettei riidanalaista tavaramerkkid tarvitse
julistaa mitattomaksi, koska "loukkauskanteita ei kuitenkaan voida nostaa sellaisia kolmansilta perdisin
olevia tavaroita vastaan, jotka ovat tavaramerkin kanssa identtisié tai vastaavat sitd, jos [ndilld] tavaroilla
—— on tekninen tehtdvd (eli ne ovat kierrettdvid)”. Tama argumentaatio perustuu siten asetuksen
N:o 40/94 12 artiklan b alakohtaan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 12 artiklan b alakohta).
Oikeuskdytinnén mukaan viimeksi mainitulla sddnnokselld ei kuitenkaan voi olla ratkaisevaa
vaikutusta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan tulkintaan.

On todettava, ettd kantajat viitteet perustuvat 14.10.2008 tehdyn péédtoksen 28 kohdan edelld mainitun
katkelman virheelliseen tulkintaan. Mitattomyysosasto ei tdssd katkelmassa nimittdin lainkaan lausu
asetuksen N:o 40/94 12 artiklan b alakohdan soveltamisesta; tdméd sddnnds koskee yhteison
tavaramerkin vaikutuksiin kohdistuvia rajoituksia, ja siind sdddetdén, ettei tavaramerkin rekisterointi
oikeuta haltijaa kieltim&én toista kéyttamastd tietyin edellytyksin elinkeinotoiminnassa tavaroiden tai
palvelujen lajia, laatua, madarad, kayttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellista alkuperdd, tavaroiden
valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen
ominaisuuksia osoittavia merkintoja eli kuvailevia merkintdja. Tosiasiassa mitédttomyysosasto rajoittuu
tdssd katkelmassa arvioimaan riidanalaisen tavaramerkin rekister6imisen seurauksia asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan taustalla olevan yleisen edun kannalta (ks.
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edelld 32 kohta). Koska tdméd mitdttomyysosaston arviointi on edelld olevista 63 ja 64 kohdasta
ilmenevin tavoin oikea, valituslautakuntaa ei voida moittia siitd, ettei se riidanalaisessa péatoksessa
irtisanoutunut siita.

Toisen kanneperusteen neljds osa on ndin ollen hylédttavd perusteettomana.

Neljanneksi on todettava, ettd toisen kanneperusteen viides osa, jonka mukaan myo6skadan edelld
27 kohdassa mainittuun tuomioon Philips (EU:C:2002:377) ja edelld 27 kohdassa mainittuun tuomioon
Punainen Lego-palikka (EU:T:2008:483) johtaneissa asioissa kyseessd olleiden muotojen tekninen
tehtdvd ei ilmennyt suoraan kyseisten tavaramerkkien kuvauksista, on samaten perusteeton.

On nimittdin todettava yhtaaltd, ettd edelld 27 kohdassa mainittuun tuomioon Philips (EU:C:2002:377)
johtaneessa asiassa kyseessd ollut tekninen tehtdva eli parranajo ilmeni selviasti kyseisen muodon
graafisesta esityksestd, josta erityisesti ndkyi sahkokéyttoisen partakoneen ylemmaéssd osassa kolme
pyoredd terdyksikkod, joissa jokaisessa on pyoriva terd ja jotka on aseteltu kolmikulmion muotoon.

On samaten todettava toisaalta, ettd edelld 27 kohdassa mainittuun tuomioon Punainen Lego-palikka
(EU:T:2008:483) johtaneessa asiassa kyseessd olleen tavaramerkin graafisesta esityksestd néakyi
erityisesti kaksi rakenteiden rivia kyseisen lelupalikan yldpinnalla. Koska kyseiset tavarat olivat
"koottavia leluja”, nidistd rakenteista seurasi loogisesti, ettd ne oli tarkoitettu lelupalikoiden
yhteenliittdmiseen ja ettd lelupalikoissa oli ontto alapuoli ja toissijaisia rakenteita, vaikka viimeksi
mainitut osatekijét eivit nakyneetkddn graafisesta esityksesta.

Riidanalaisen tavaramerkin graafisista esityksistd ei sitd vastoin kdy ilmi, onko kyseiselld muodolla
jonkinlainen tekninen tehtdvd eikd mikd tdma tehtdvd mahdollisesti olisi. Kuten edella 22, 54, 57
ja 58 kohdassa on jo todettu, ndistd esityksistd ei etenkddn voida paitelld riittdvan varmasti, ettd
kyseinen kuutio muodostuu liikkuvista osista, ja vield vihemmén, ettd nditd voidaan kiertéa.

Viidenneksi on todettava, ettei voida hyviaksyd myoskéddn toisen kanneperusteen kuudetta osaa, jonka
mukaan valituslautakunta ei ottanut huomioon sellaisten vaihtoehtoisten muotojen viitettya
puuttumista, jotka olisivat voineet suorittaa “saman teknisen tehtdvian”. Kantajalla ei ole myoskaan
perusteita viittad, kuten se teki vastauskirjelmdssddn, ettd jos tdllaisia vaihtoehtoisia muotoja ei ole
olemassa, asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa on aina sovellettava.

On nimittdin todettava yhtaalta, ettei véite perustu tosiseikkoihin. Jos oletetaan, ettd tekninen tehtévs,
johon kantaja viittaa, on kierrettavyys, jollainen kolmiulotteisella pulmapelilld voi olla, on toistettava,
ettd rekisteroitaviksi haettua tavaramerkkid koskevan rekisterdintihakemuksen jattdmispéivana
markkinoilla oli jo lukuisia kolmiulotteisia pulmapeleji, joissa oli tillainen toiminto mutta jotka olivat
muun kuin kuution muotoisia, esimerkiksi nelitahokkaan, kahdeksantahokkaan, 12-tahokkaan
tai 20-tahokkaan muotoisia, tai joiden ulkopinnalla ei ollut ruudukkorakennetta (ks. edelld 64 kohta).

Kuten seki edelld 27 kohdassa mainitusta tuomiosta Philips (EU:C:2002:377, 81-84 kohta) seka edella
32 kohdassa mainitusta tuomiosta Lego Juris v. SMHV (EU:C:2010:516, 53-58 kohta) ilmenee,
muodon olennaisten piirteiden toiminnallisuutta tutkittaessa on toisaalta ja joka tapauksessa
merkityksetontd, onko olemassa muita muotoja, joilla voidaan saavuttaa sama tekninen tulos.

Kuudenneksi on todettava, ettd kanneperusteen kahdeksas osa, jonka mukaan valituslautakunta on
virheellisesti jattanyt huomiotta, ettd “tdhdn geneeriseen tyyppiin” kuuluvat kolmiulotteiset pulmapelit
ja niiden kierrettavyys olivat tunnettuja, ennen kuin riidanalaista tavaramerkkid koskeva hakemus
jatettiin, ei voi menestyd samoista syistd, jotka on tuotu esiin edelld 58 kohdassa.

Edelld esitetyn perusteella toinen kanneperuste on hyldttavd perusteettomana.
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Kolmas kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohdan
rikkomista

Kantajan mukaan valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i
alakohtaa, koska se ei ottanut huomioon, ettd kukin riidanalaisen tavaramerkin yksittiisista piirteista
johtui tavaran "tehtévésta”.

SMHYV ja viliintulija kiistéavat kantajan vditteet.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohdan mukaan “seuraavia merkkejad ei
rekister6idd — —: merkit, jotka muodostuvat yksinomaan — — tavaran luonteenomaisesta muodosta”.

On todettava, ettd valituslautakunta on ollut oikeassa todetessaan riidanalaisen péaiatoksen 29 kohdassa,
ettei sadnnostd voitu soveltaa tihdn tapaukseen.

On nimittédin selvad, ettd kyseisille tavaroille — téssé tapauksessa kolmiulotteisille pulmapeleille — ei ole
millddn tavalla luonteenomaista, ettd ne ovat sellaisen kuution muotoisia, jonka sivuilla on
ruudukkorakenne. Kuten SMHV ja viliintulija ovat perustellusti tdhdentineet ja kuten
asiakirja-aineistosta ilmenee, jo rekisteroitavaksi haettua tavaramerkkia koskevan
rekisterointihakemuksen jattamispdivdnd oli olemassa lukuisia erimuotoisia — my0s kierrettdavia —
kolmiulotteisia pulmapelejd, joiden muodot vaihtelivat tavanomaisimmista geometrisistd muodoista
(esimerkiksi kuutioista, pyramideista, palloista ja kartioista) rakennuksiin, monumentteihin, esineisiin
tai eldimiin.

Kolmas kanneperuste on ndin ollen hylattédva perusteettomana.

Neljds kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdan
rikkomista

Kantaja viittad, ettd koska kyseisen muodon yksilolliset piirteet ovat vélttaméttomia kolmiulotteiselle
pulmapelille, jolla on tietyt “optimoidut yksilolliset piirteet (muunneltavuus, tietty vaikeusaste [ja]
ergonomiset toiminnot)”, muoto vaikuttaa olennaisesti kyseisten tavaroiden ja niiden kaupallisen
menestyksen arvoon. Kantajan mukaan valituslautakunta on ndin ollen rikkonut asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohtaa.

SMHYV ja viliintulija vaativat, ettd neljas kanneperuste on hyléttivd perusteettomana.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdan mukaan "seuraavia merkkeja ei
rekister6ida: — — merkit, jotka muodostuvat yksinomaan — — tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta
muodosta”.

Jotta tatda hylkédysperustetta voitaisiin kéyttdd, merkin on muodostuttava yksinomaan muodosta ja
muodon esteettisilla piirteilla — eli sen ulkondollda — on suurelta osin oltava ratkaiseva vaikutus
kuluttajan valintaan ja ndin ollen kyseisen tavaran kaupalliseen arvoon. Kun muoto vaikuttaa siten
olennaisesti tavaran arvoon, on merkityksetontd, ettd myos tavaran muut ominaisuudet — kuten
tekniset ominaisuudet — voivat vaikuttaa merkittavasti tavaran arvoon (ks. vastaavasti tuomio
6.10.2011, Bang & Olufsen v. SMHV (Kaiuttimen ulkoasu), T-508/08, Kok., EU:T:2011:575,
73-79 kohta).

Téssd tapauksessa on todettava, ettd kuten SMHV perustellusti huomauttaa, kantajan argumentaatio
perustuu ajatukseen, ettd nimenomaan tietyt kyseisen muodon toiminnalliset piirteet vaikuttavat
olennaisesti tavaroiden arvoon. Kantaja ei osoita eikd edes viitd, ettd téllainen olennainen vaikutus
arvoon johtuisi muodon esteettisestd puolesta.
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Tastd seuraa, ettei kantaja ole ndyttinyt toteen, ettd valituslautakunta olisi tehnyt virheen katsoessaan
riidanalaisen paatoksen 30 kohdassa, ettei asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii
alakohtaa voitu soveltaa tdhédn asiaan. Neljds kanneperuste, joka koskee tdimén sddnnoksen rikkomista,
on ndin ollen hylattidva perusteettomana.

Viides kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista

Kantajan viides kanneperuste koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista,
ja siind on viisi osaa. Kantaja ensinndkin moittii valituslautakuntaa siitd, ettei tdimd ottanut huomioon,
ettd riidanalainen tavaramerkki muistutti kyseisten tavaroiden muotoa. Toiseksi kantaja viittad, ettd
riidanalaisen tavaramerkin olennaiset piirteet ovat pelkéstddn teknisid, joten tavaramerkin ei voida
mieltdd osoittavan alkuperdd. Kolmanneksi kantaja jalleen arvostelee valituslautakuntaa sen huomiotta
jattdmisestd, ettd pulmapeli muodostuu luonteenomaisesti yksittdisistd osista. Neljanneksi kantaja
vaittdd, ettd valituslautakunta on virheellisesti siirtdnyt sille todistustaakan siitd, poikkesiko
tavaramerkki merkittavisti kyseisen alan yleisestd kdytdnnostd tai tavoista, vaikka todistustaakka
kuuluu tavaramerkin haltijalle. Viidenneksi kantaja toistaa, ettd valituslautakunta on katsonut
virheellisesti, ettei Soma-kuutio kuulunut kyseiseen alaan.

SMHYV ja viliintulija kiistdvat kantajan véitteet ja vaativat, ettd viides kanneperuste on hylattava.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan “tavaramerk[kejd], joilta puuttuu
erottamiskyky”, ei rekisteroida.

Tassd sddnnoksessd tarkoitettu tavaramerkin erottamiskyky merkitsee sitd, ettd tavaramerkki pystyy
yksiloiméédn rekisterdintihakemuksessa tarkoitetun tavaran tietyn yrityksen tavaraksi ja erottamaan
ndin tdmén tavaran muiden yritysten tavaroista (tuomio 29.4.2004, Henkel v. SMHV, C-456/01 P
ja C-457/01 P, Kok., EU:C:2004:258, 34 kohta ja tuomio 7.10.2004, Mag Instrument v. SMHYV,
C-136/02 P, Kok., EU:C:2004:592, 29 kohta).

Erottamiskykyd on arvioitava yhtdaltd suhteessa tavaroihin tai palveluihin, joille sen rekisterdintid on
haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleis6 mieltdd asian (edelld 93 kohdassa mainittu
tuomio Henkel v. SMHV, EU:C:2004:258, 35 kohta ja tuomio 22.6.2006, Storck v. SMHV, C-25/05 P,
Kok., EU:C:2006:422, 25 kohta).

Tassd tapauksessa on todettava mitdttomyysosaston tavoin (ks. 14.10.2008 tehdyn paatoksen 34
ja 35 kohta), ettd riidanalaisen tavaramerkin tarkoittamat tavarat eli kolmiulotteiset pulmapelit ovat
kuluttajille suunnattuja kulutustavaroita ja ettd kohdeyleiso on tavanomaisesti valistunut sekd
kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen unionin keskivertokuluttaja. Kantaja ei ole kyseenalaistanut
ndita arviointeja.

Vakiintuneen oikeuskdytdnnén mukaan itse tavaran ulkoasusta muodostuvan kolmiulotteisen
tavaramerkin erottamiskykya koskevat arviointiperusteet eivit eroa muihin tavaramerkkiryhmiin
sovellettavista arviointiperusteista (tuomio 20.10.2011, Freixenet v. SMHV, C-344/10 P ja C-345/10 P,
Kok., EU:C:2011:680, 45 kohta oikeuskayténtoviittauksineen).

Naita arviointiperusteita sovellettaessa kohdeyleiso ei kuitenkaan valttdmattd mielld asiaa itse tavaran
ulkoasusta muodostuvan kolmiulotteisen tavaramerkin osalta samalla tavoin kuin sellaisen sana- tai
kuviomerkin osalta, joka muodostuu merkistd, joka ei liity silld varustetun tavaran ulkoasuun.
Keskivertokuluttajat eivdt nimittdin ole tottuneet olettamaan tavaroiden tai niiden pakkauksen
muodon perusteella graafisen tai sanallisen osatekijin puuttuessa, ettd tavaroilla on tietty alkuperd,
joten tdllaisen kolmiulotteisen tavaramerkin erottamiskykyéd voi olla vaikeampi osoittaa kuin sana- tai
kuviomerkin erottamiskykyd (ks. edelldi 96 kohdassa mainittu tuomio Freixenet v. SMHYV,
EU:C:2011:680, 46 kohta oikeuskéytintoviittauksineen).
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Oikeuskaytdnnossa on lisdksi katsottu, ettd mitd enemméan muoto, jonka rekisterdintid tavaramerkiksi
on haettu, muistuttaa asianomaisen tavaran todenndkoisintd muotoa, sitd todenndkoisempdd on, ettd
kyseiseltd muodolta puuttuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu
erottamiskyky. Téllaisessa tilanteessa vain tavaramerkilld, joka poikkeaa merkittavésti alan yleisestd
kaytdnnostd tai tavoista ja joka tdstd syystd on omiaan tdyttdméadn keskeisen tehtdvdnsd alkuperédn
osoittajana, on kyseisessd sdannoksessd tarkoitettu erottamiskyky (edelld 93 kohdassa mainittu tuomio
Henkel v. SMHV, EU:C:2004:258, 39 kohta ja edelld 93 kohdassa mainittu tuomio Mag Instrument v.
SMHYV, EU:C:2004:592, 31 kohta).

On vield todettava, ettd arvioitaessa, voiko kohdeyleiso mieltdd, ettd niiden osatekijoiden yhdistelms,
joista muoto muodostuu, ilmaisee tavaran alkuperdd, on tarkasteltava tdstd yhdistelmistd saatavaa
kokonaisvaikutelmaa, mikd ei estd sitd, ettd tavaramerkin ulkoasun eri osatekijoita tarkastellaan
perdkkdin (ks. tuomio 16.9.2009, Alber v. SMHV (Kahva), T-391/07, EU:T:2009:336, 49 kohta
oikeuskaytantoviittauksineen).

Kantajan viitteitd tutkittaessa on otettava huomioon namé nékokohdat.

Valituslautakunta on katsonut riidanalaisen paatoksen 20 ja 21 kohdassa, ettd riidanalainen
tavaramerkki poikkesi merkittdvésti alan tavoista. Se on ensinndkin todennut pédasiallisesti, ettei
kantaja ollut esittinyt mitdédn vakuuttavaa ndyttod siitd, ettd "kuution muotoinen ruudukkorakenne
[oli] "yleinen kaytdnt6” kolmiulotteisten pulmapelien eritysalalla”. Toiseksi se on katsonut, ettd
riidanalaisen tavaramerkin ominaisuudet riittivat siihen, ettd sitd voitiin pitdd kyseisten tavaroiden
osalta luontaisesti erottamiskykyisend. Valituslautakunta on téltd osin todennut, ettd "3 x 3 x 3 -kuutio
ei ollut ilmiselvésti kolmiulotteisen pulmapelin kuvaus, ainakaan jos ei ollut etukiteistietoa sen
kayttotarkoituksesta”, ettd ”se [muistutti] enemmain rakennuspalikkaa kuin pelid”, ettd ”siind ei [ollut]
numeroita tai kirjaimia eikd mitddn ilmeistd ominaisuutta, joka [olisi osoittanut], ettd sitd [voitiin]
kiertdd tai muunnella”, ja ettd ”siind ei [ollut] mitddn, mika voisi viitata siihen, ettd kyse olisi jostakin
pelistd”. Valituslautakunta on myo6s tdsmentdnyt, ettd “[riidanalaisella tavaramerkilld oli] "mustan
hakin” -muotoisia piirteitd, jotka olivat omiaan kiinnittdmaan keskivertokuluttajien huomion ja
saamaan ndmd tunnistamaan [véliintulijan] tavaroiden muodon”, ja ettd tdmd muoto ei siis ollut”jokin
kyseiselld alalla kaytossd olleista tavanomaisista tavaroiden muodoista eikd edes pelkkd néiden
muotojen muunnos vaan todellakin ulkoasultaan erityinen muoto, joka [oli] myOs esteettisen
kokonaisvaikutelmansa perusteella omiaan kiinnittiméén asianomaisen yleison huomion ja
mahdollistamaan sen, ettd yleis6 pystyy erottamaan [riidanalaisen] tavaramerkin tarkoittamat tavarat
tavaroista, joilla on toinen kaupallinen alkuperd”. Valituslautakunta on lopuksi katsonut, ettd vaikka
riidanalaisen tavaramerkin erottamiskyky ei ollut suuri, ei voitu katsoa, ettei tavaramerkilla ollut
lainkaan erottamiskykya kyseisten tavaroiden osalta.

On ensinndkin hylattdva kanneperusteen neljds osa, joka koskee todistustaakan viitettyd kadntdmista.

Kuten SMHYV ja viliintulija ovat perustellusti todenneet, rekisterdityja yhteison tavaramerkkeja koskee
nimittdin ensinndkin pétevyysolettama, joka voidaan kyseenalaistaa vain menettdmis- tai
mitdttomyysmenettelyssd. Menettimis- tai mitdttomyyshakemuksen esittdjian on siten esitettdva
menettamis- tai mitdttomyyshakemustaan tukevat todisteet (ks. vastaavasti edelld 25 kohdassa mainittu
tuomio CASTEL, EU:T:2013:424, 27 ja 28 kohta; ks. myos asetuksen N:o 40/94 tdytdntoonpanosta
13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 37 sdannén b
alakohdan iv alakohta). Téssd tapauksessa oli ndin ollen kantajan tehtdvéini esittdd naytto riidanalaisen
tavaramerkin véitetystd erottamiskyvyn puuttumisesta ja erityisesti ndyttdd toteen, ettd tavaramerkki
muistutti relevantissa oikeuskéytdnnossé tarkoitetuin tavoin “"tavaran todennidkoisintd muotoa”. Kantaja
ei kuitenkaan ole voinut nayttdd tita toteen, kuten jaljempéand 105 kohdassa tuodaan esiin.

Toiseksi on todettava, ettd argumentaatiota, jonka kantaja on esittdnyt kisiteltdvin kanneperusteen

taman osan tueksi, ei voida hyviksyd, koska siind viitetddn virheellisesti, ettd edelld 98 mainitusta
oikeuskdytdnnostd ilmenee, ettd jos kolmiulotteinen tavaramerkki muistuttaa kyseistd tavaraa, tdma
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"merkitsee tosiasiallisesti”, etteivdat kuluttajat mielld tavaramerkin osoittavan alkuperidd, paitsi jos se
poikkeaa merkittavéisti alan yleisestd kdytdnnostd tai tavoista, minkd toteen ndyttdminen kuuluu
kantajan mukaan samaten tavaramerkin haltijalle. Jos kolmiulotteinen tavaramerkki poikkeaa
merkittavasti alan yleisestd kaytannosté tai tavoista, se ei nimittdin voi muistuttaa kyseistéd tavaraa siten
kuin tdssd oikeuskdytdnnossa tarkoitetaan.

Toiseksi on todettava, ettd kuten riidanalaisen paatoksen 20 kohdassa todetaan perustellusti, kantaja ei
ole niyttinyt oikeudellisesti riittdvalld tavalla toteen, ettd kyseinen muoto oli yleinen kaytinto
kolmiulotteisten pulmapelien alalla. Kantaja ei viitteilldén sitd paitsi edes pyri ndyttdmaan tétd toteen,
vaan se tyytyy vetoamaan siihen, ettd kuutio, jossa on ruudukkorakenne, on yksi téllaisen pulmapelin
mahdollisista muodoista.

Samassa riidanalaisen paatoksen kohdassa mainitaan myds, ettd kantaja on hallinnollisessa menettelyssa
kylldkin vedonnut siihen, ettd on olemassa Soma-kuutio, joka on niin sanottu “dissektiopulmapeli” ja
koostuu seitsemastd erilaisesta osasta, joista kukin muodostuu neljastd pienestd kuutiosta ja jotka
koottuina muodostavat 3 x 3 x 3 -kuution. Kuten valituslautakunta on perustellusti todennut
mainitussa kohdassa, se, ettd markkinoilla siten on véliintulijan pulmapelid muistuttava pulmapeli, ei
kuitenkaan yksindén riitd ndyttdméaan toteen, ettd riidanalaisen tavaramerkin kohteena oleva muoto on
yleinen kaytintd kolmiulotteisten pulmapelien alalla. Néméd toteamukset vahvistavat lisdksi, ettei
valituslautakunta ole milldan tavalla sulkenut pois, ettd Soma-kuutio kuuluu kyseiseen alaan.

Riidanalaisen péaatoksen 21 kohdassa on todettu perustellusti, ettd tosiasiassa keskiverokuluttaja ei
spontaanisti — eli ilman etukdteistietoa sen kayttotarkoituksesta — mielld kyseisen muodon esittivin
kolmiulotteista pulmapelid. Valituslautakunta on taltd osin ollut oikeassa todetessaan, ettei kuution
ulkopinnassa ollut mitddn kirjainta tai numeroa eikd mitddn ”ilmeistd ominaisuutta, joka [olisi
osoittanut], ettd [kuutiota voitiin] kiertdd tai muunnella”. Edelld olevasta toisen kanneperusteen
tarkastelusta ilmenee viimeksi mainitun seikan osalta, ettd kantajan viite, jonka mukaan riidanalaisen
tavaramerkin olennaiset piirteet ovat pelkdstdan teknisid, on hylattava.

Toisin kuin kantaja viittda vastauskirjelmassdéan, kuution muoto eiké etenkién sellaisen kuution muoto,
jonka sivuilla on ruudukkorakenne, ei ole kolmiulotteisissa pulmapeleissd “tavanomainen”. Kuten edelld
82 kohdassa on jo todettu, kolmiulotteisten pulmapelien muotoja voi nimittdin olla lukuisia erilaisia.

SMHV on hyvin aiheellisesti huomauttanut kirjelmissdédn, ettd vaikka kuluttajat olisivat mieltdneet
kyseisen muodon kuvaavan kolmiulotteista pulmapelid, muoto yhdistettiin tosiasiassa aina vain
vdliintulijan kaupan pitimddn nimenomaiseen tavaraan eli Rubikin kuutioon eikd yleiseen
kolmiulotteisten pulmapelien alaryhmééan.

On lisdksi vahvistettava riidanalaisen paatoksen 21 kohdassa oleva valituslautakunnan arviointi, jonka
mukaan riidanalaisen tavaramerkin ominaisuudet riittdvdt siihen, ettd sen voidaan katsoa olevan
luontaisesti erottamiskykyinen. Sen liséksi, ettei kyseisen muodon ulkoasua voida pitdd pelkkana
luonnollisesti mieleen tulevan tavanomaisen kolmiulotteisen pulmapelin muunnoksena, on nimittdin
muistutettava, ettd se, ettd kuution kullakin sivulla on ruudukkorakenne, saa riidanalaisen
tavaramerkin ndyttdimédan “mustalta hakiltd” (ks. edella 44 kohta), kun sitd tarkastellaan
kokonaisuutena. Ndméd ominaisuudet ovat riittdvén erityisid ja sattumanvaraisia, ettd niiden johdosta
tavaramerkilld on omaperdinen ulkondko, joka voi helposti jaada keskivertokuluttajan muistiin ja
mahdollistaa sen, ettd téllainen kuluttaja pystyy erottamaan tavaramerkin tarkoittamat tavarat
tavaroista, joilla on toinen kaupallinen alkupera.

Kantajan viite, jonka mukaan pulmapeli muodostuu luonteenomaisesti yksittdisistd osista, joten

kohdeyleis6 mieltdd, ettd mustien viivojen tehtdvdna on jakaa kuutio osiin, jotka "ovat tavalla tai toisella
liikkuvia” (ks. edelld 22 kohta), ei voi saattaa edelld 110 kohdassa esitettyja arviointeja kyseenalaiseksi.
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Edelld todetusta seuraa, ettd myos viidennen kanneperusteen ensimmadinen, toinen, kolmas ja viides osa
on hyléttava perusteettomina.

Viides kanneperuste on ndin ollen hylédttava kokonaisuudessaan ja on katsottava, ettd valituslautakunta
oli oikeassa katsoessaan, ettei riidanalaiselta tavaramerkiltd puuttunut tdysin erottamiskyky kyseisten
tavaroiden osalta.

Kuudes kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista

Kantajan kuudes kanneperuste koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c¢ alakohdan
rikkomista, ja siind on nelja osaa. Kantaja viittdd ensinndkin, ettd riidanalainen tavaramerkki
pelkastddn kuvailee kolmiulotteista pulmapelid, joka on "3 x 3 x 3”-muotoinen kuutio. Toiseksi kantaja
vdittdd, ettd arvioitaessa, kuuluuko tavaramerkki tdssd sddnnoksessd sdddetyn hylkdysperusteen
soveltamisalaan, on merkityksetontd, ovatko tavaroiden tai palvelujen piirteet, joita saatetaan kuvata,
olennaisia vai pelkéstddn toisarvoisia. Kolmanneksi kantaja arvostelee valituslautakuntaa siitd, ettei
tdma ottanut huomioon, ettd alan ammattilaiset mieltdvit vilittomésti, ettd mustat viivat johtuvat
kuution osien kierrettivyydestd. Neljanneksi kantaja vaittaa, ettei valituslautakunta ottanut huomioon
tulevaa yleistd etua, joka koskee sitd, ettd kolmannet voivat pitdd kaupan omia "3 x 3 x 3” -muotoisia
kuutioitaan ja esittdd niitd markkinointiaineistossaan.

SMHV:n ja viliintulijan mukaan kuudes kanneperus on hyldttdvéd perusteettomana.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan “tavaramerk([kejd], jotka muodostuvat
yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinndistd, joita voidaan elinkeinotoiminnassa kayttda
osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, maaraa, kayttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellista
alkuperds, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai
palvelujen ominaisuuksia”, ei rekisteroida.

Vakiintuneen oikeuskdytainnon mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdalla estetdan
se, ettd ainoastaan yksi yritys saisi kdyttda tdssd sadnnoksessd tarkoitettuja merkkeja tai merkint6ja sen
vuoksi, ettd ne on rekisterdity tavaramerkiksi. Télld sddnnokselld pyritddn siihen yleisen edun
mukaiseen tavoitteeseen, ettd jokaisen on saatava kayttda vapaasti téllaisia merkkejad tai merkintoja (ks.
tuomio 20.11.2007, Tegometall International v. SMHV - Wuppermann (TEK), T-458/05, Kok,
EU:T:2007:349, 77 kohta oikeuskéytdntoviittauksineen ja tuomio 9.7.2008, Reber v. SMHV -
Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (Mozart), T-304/06, Kok., EU:T:2008:268, 86 kohta).

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut merkit ja merkinndt ovat merkkeja
ja merkint6ja, joita voidaan kohdeyleison ndkokulmasta katsottuna normaalisti kayttdd — joko suoraan
tai mainitsemalla jokin tavaran tai palvelun olennaisista ominaisuuksista — osoittamaan
rekisterointihakemuksessa tarkoitettua tavaraa tai palvelua (tuomio 20.9.2001, Procter & Gamble v.
SMHYV, C-383/99 P, Kok., EU:C:2001:461, 39 kohta ja tuomio 22.6.2005, Metso Paper Automation v.
SMHYV (PAPERLAB), T-19/04, Kok., EU:T:2005:247, 24 kohta).

Tastd seuraa, ettd merkki kuuluu téssd sddnnoksessd asetetun kiellon soveltamisalaan silld
edellytykselld, ettd merkin ja kyseessd olevien tavaroiden tai palvelujen vililld on sellainen riittavin
suora ja konkreettinen yhteys, jonka perusteella kohdeyleiso voi heti ja asiaa tarkemmin pohtimatta
havaita, ettd merkilld kuvaillaan nditd tavaroita tai palveluja tai jotain niiden ominaisuutta (edelld
118 kohdassa mainittu tuomio PAPERLAB, EU:T:2005:247, 25 kohta).

On myos todettava, ettd merkin kuvailevuutta voidaan arvioida vain suhteessa yhtédlta siihen, miten
kohdeyleiso kasittdd sen, ja toisaalta kyseessd oleviin tavaroihin tai palveluihin (tuomio 2.4.2008,
Eurocopter v. SMHV (STEADYCONTROL), T-181/07, EU:T:2008:86, 38 kohta). Tavaramerkin
kuvailevuutta on nimittdin arvioitava suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin, joita varten
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tavaramerkki on rekisteroity, ja ottamalla huomioon se, kuinka kyseessd olevan tavara- tai
palveluryhmén tavanomaisesti valistuneen sekd kohtuullisen ja huolellisen keskivertokuluttajan
oletetaan ymmaértdvén asian.

Kantajan viitteitd tutkittaessa on otettava huomioon ndma nakokohdat.

Kantaja vaittda padasiallisesti, ettd koska riidanalainen tavaramerkki "esittdd kuutiota, jonka tietyt osat
on graafisesti erotettu toisistaan mustilla viivoilla”, se "pelkdstdan kuvailee kolmiulotteista pulmapelia,
joka on”3 x 3 x 3” -muotoinen kuutio”.

Tama viite, johon kanneperusteen ensimmadinen, toinen ja kolmas osa perustuvat, ei voi menestya.
Samoista kuin edelld 105—111 kohdassa esiin tuoduista syistd on nimittdin katsottava, ettd
riidanalaisen tavaramerkin ja kolmiulotteisten pulmapelien vélilld ei kohdeyleison nékokulmasta ole
riittdvdn suoraa ja konkreettista yhteyttd. Kohdeyleiso ei spontaanisti eli erityisesti ilman
etukdteistietoa Rubikin kuutiosta mielld vyksiselitteisesti ja ilman véhiisintdkdédn pohdintaa tai
analysointia, ettd riidanalaisen tavaramerkin ominaisuudet, joihin kantaja vetoaa (ks. edelld 122 kohta),
kuvailevat tillaisia tavaroita.

Kantaja ei voi etenkddn vaittdd, kuten se tekee kanneperusteen kolmannessa osassa, ettd alan
ammattilaiset paattelevat valittomasti riidanalaisen tavaramerkin graafisista esityksistd, ettd mustat
viivat johtuvat kuution osien kierrettavyydestd. On nimittdin todettava yhtééltd, ettd tdssd tapauksessa
kohdeyleiso ei muodostu ammattilaisista vaan keskivertokuluttajista (ks. edella 95 kohta). Kuten edelld
54 kohdassa on jo todettu, tdllaisella mahdollisella kierrettdvyydelld tai edes millddn tahansa muulla
kuution tiettyjen osien liikuttamismahdollisuudella ei toisaalta ole mitddn valttdmétonta yhteyttd
siithen, ettd kuution sivuilla on paksuja mustia viivoja. On lisdksi muistutettava, ettd riidanalainen
tavaramerkki on rekisterdity yleisesti “kolmiulotteisia pulmapeleja” varten eli rajaamatta sitd
kierrettaviin pulmapeleihin (ks. edelld 55 kohta).

On ndin ollen todettava, ettd valituslautakunta on ollut oikeassa katsoessaan riidanalaisen paitoksen
23 kohdassa, ettei riidanalainen tavaramerkki ole kuvaileva.

Viite, johon kantaja vetoaa kuudennen kanneperusteensa neljdnnen osan tueksi ja jonka mukaan
SMHYV on laiminlyényt ottaa huomioon "tulevan yleisen edun”, joka koskee sitd, ettd kolmannet voivat
pitdd kaupan omia ”3 x 3 x 3” -muotoisia kuutioitaan ja esittdd niitd markkinointiaineistossaan, ei voi
saattaa tdtd padtelmad kyseenalaiseksi. Kuten edelld 64 kohdassa esiin tuoduista niakokohdista ilmenee,
riidanalaisen tavaramerkin haltija ei nimittdin voi vedota tavaramerkkiin kieltddkseen kolmansia
pitdiméstd kaupan muun muassa kolmiulotteisia pulmapelejd, jotka ovat téllaisen kuution muotoisia
mutta joiden sivuilla ei ole ruudukkorakennetta tai mitddn muuta samankaltaista aihetta, joka saisi sen
ndyttdméadn “mustalta hakilta”.

Edella esitettyjen seikkojen perusteella kuudes kanneperuste on hylattédva perusteettomana.

Seitsemds kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan rikkomista

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan rikkomista koskevassa seitseménnessid kanneperusteessaan
kantaja arvostelee valituslautakuntaa siitd, ettei tdmd lausunut siitd, oliko riidanalainen tavaramerkki
tullut kaytossd erottamiskykyiseksi. Kantaja viittaa hallinnollisessa menettelyssd esittdmiinsa
huomautuksiin ja vaittad "varotoimena”, ettd tahdn on vastattava kieltavasti.

SMHV:n mukaan seitseméds kanneperuste on jitettdvd tutkimatta ja joka tapauksessa hylattiva
perusteettomana.
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Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan mukaan kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b, ¢ ja
d alakohdassa tarkoitetut ehdottomat hylkdysperusteet eivit ole esteend tavaramerkin rekisteroinnille,
jos tavaramerkki on kéaytossé tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden osalta, joille rekisterdintia on
haettu.

Koska valituslautakunta on tdssd tapauksessa ollut oikeassa todetessaan riidanalaisen paatoksen
22 kohdassa, ettd riidanalainen tavaramerkki oli kyseisten tavaroiden osalta luontaisesti
erottamiskykyinen, se ei ollut velvollinen tutkimaan, oliko tavaramerkki tullut kaytossa
erottamiskykyiseksi.

Seitsemds kanneperuste on ndin ollen hyléttavd perusteettomana.

Kahdeksas kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan ensimmdisen virkkeen
rikkomista

Kantaja vidittdd asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan ensimmdiisen virkkeen rikkomista koskevassa
kahdeksannessa kanneperusteessaan, ettei riidanalaisessa padtoksessd mainita syitd, joiden vuoksi
valituslautakunta  katsoi, ettei riidanalaisen tavaramerkin rekisterdinti  ollut asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan vastainen.

SMHYV vaatii, ettd kahdeksas kanneperuste on hyléttava.

Asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan ensimmadisen virkkeen mukaan SMHV:n paitokset on perusteltava.
Talla velvollisuudella on sama ulottuvuus kuin EY 253 artiklassa tarkoitetulla velvollisuudella (ks.
tuomio 25.3.2009, Anheuser-Busch v. SMHV — Budéjovicky Budvar (BUDWEISER), T-191/07, Kok.,
EU:T:2009:83, 125 kohta oikeuskéytdntoviittauksineen).

Vakiintuneesta oikeuskdytinnostd ilmenee, ettd yksittdispaatoksia koskevalla perusteluvelvollisuudella
on kaksi tavoitetta: antaa asianomaiselle tieto toteutetun toimenpiteen perusteluista, jotta
asianomainen voi puolustaa oikeuksiaan, ja antaa unionin tuomioistuimille mahdollisuus tutkia
péaatoksen laillisuus (ks. edelld 135 kohdassa mainittu tuomio BUDWEISER, EU:T:2009:83, 126 kohta
oikeuskaytdntoviittauksineen).

Valituslautakuntia ei myoskdan voida vaatia esittdimadn perusteluja, joissa seurattaisiin tyhjentévasti ja
kohta kohdalta kaikkia asianosaisten esittimid pédatelmid. Perustelut voivat siten olla implisiittisid,
kunhan asianosaiset saavat niiden avulla selville syyt, joiden vuoksi valituslautakunnan péétés on tehty,
ja toimivaltaisella tuomioistuimella on kéytettdvissadn riittavit tiedot, jotta se kykenee harjoittamaan
laillisuusvalvontaansa (ks. edelld 135 kohdassa mainittu tuomio BUDWEISER, EU:T:2009:83,
128 kohta oikeuskayténtoviittauksineen).

Silta osin kuin on kysymys asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdasta, valituslautakunta on
tissd tapauksessa tuonut riidanalaisen paatoksen 23 kohdassa esiin, ettei riidanalainen tavaramerkki
ollut tdmdn sddnnoksen vastainen, ja se on viitannut nimenomaisesti perusteluihin, joita se oli
esittdnyt tutkiessaan saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamista, ja todennut, ettd
"jos kuluttajalla ei ollut etukdteistietoa, [tim& tavaramerkki] ei [muistuttanut] tai [tuonut] mieleen
kolmiulotteista pulmapelid”.

Ei siis voida viittad, ettei riidanalaisessa péatoksessd ole perusteluja siltd osin, oliko riidanalainen
tavaramerkki asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan mukainen.
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Niiden perustelujen riittdvyyttd ei sitd paitsi voida kiistdd. Kuten viidettd ja kuudetta kanneperustetta
tutkittaessa on edelld ilmennyt, tdssd tapauksessa ndiden samojen perustelujen perusteella voidaan
nimittdin katsoa, ettd riidanalainen tavaramerkki on luontaisesti erottamiskykyinen ja ettei se kuvaile
kyseisid tavaroita.

Tastd seuraa, ettd kahdeksas kanneperuste on hylattava.

Edelld esitetyn perusteella kanne on kokonaisuudessaan hyléttivéd perusteettomana.

Oikeudenkayntikulut

Unionin yleisen tuomioistuimen tydjéarjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka héaviaa
asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut.

Koska kantaja on hdvinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan SMHV:n ja viliintulijan
oikeudenkéyntikulut niiden vaatimusten mukaisesti.

Nailla perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:
1) Kanne hylitidin.

2) Simba Toys GmbH & Co. KG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkidyntikulut.
Frimodt Nielsen Dehousse Collins
Julistettiin Luxemburgissa 25 pdivdnd marraskuuta 2014.

Allekirjoitukset
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