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UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

18 pdivdna syyskuuta 2014 *

Tavaramerkit — Direktiivi 89/104/ETY — 3 artiklan 1 kohdan e alakohta — Rekisterdinnin epdaaminen
ja mitattomyysperusteet — Kolmiulotteinen tavaramerkki — Saddettava Tripp Trapp -lastentuoli —
Yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta muodostuva merkki — Yksinomaan tavaran arvoon
olennaisesti vaikuttavasta muodosta muodostuva merkki

Asiassa C-205/13,
jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnostd, jonka Hoge Raad der
Nederlanden (Alankomaat) on esittanyt 12.4.2013 tekemaélladn padtokselld, joka on saapunut unionin
tuomioistuimeen 18.4.2013, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa
Hauck GmbH & Co. KG
vastaan
Stokke A/S,
Stokke Nederland BV,
Peter Opsvik ja
Peter Opsvik A/S,
UNIONIN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja R. Silva de Lapuerta seké tuomarit J. L. da Cruz Vilaga,
G. Arestis (esittelevd tuomari), J.-C. Bonichot ja A. Arabadjiev,

julkisasiamies: M. Szpunar,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies M. Ferreira,

ottaen huomioon Kkirjallisessa kisittelyssé ja 26.2.2014 pidetyssa istunnossa esitetyn,
ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittineet

— Hauck GmbH & Co. KG, edustajinaan advocaat S. Klos, advocaat A. A. Quaedvlieg ja advocaat
S. A. Hoogcarspel,

— Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik ja Peter Opsvik A/S, edustajinaan advocaat
T. Cohen Jehoram ja advocaat R. Sjoerdsma,

* Oikeudenkayntikieli: hollanti.
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— Saksan hallitus, asiamiehindén T. Henze ja J. Kemper,

— Italian hallitus, asiamiehendén G. Palmieri, avustajanaan avvocato dello Stato M. Salvatorelli,
— DPuolan hallitus, asiamiehindén B. Majczyna, B. Czech ja J. Faldyga,

— DPortugalin hallitus, asiamiehindén L. Inez Fernandes ja R. Solnado Cruz,

— Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehinddan M. Holt ja barrister N. Saunders,

— Euroopan komissio, asiamiehinaén F.W. Bulst ja F. Wilman,

kuultuaan julkisasiamiehen 14.5.2014 pidetyssa istunnossa esittdman ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion
Ennakkoratkaisupyynté koskee jasenvaltioiden tavaramerkkilainsddddnnon ldhentamisestd 21.12.1988
annetun ensimmdinen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jiljempéna
tavaramerkkidirektiivi) 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan tulkintaa.
Tamd pyynto on esitetty riita-asiassa, jossa kantajana on Saksan oikeuden mukaan perustettu yhtio
Hauck GmbH & Co. KG (jaljempéna Hauck) sekd vastaajina Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter
Opsvik ja Peter Opsvik A/S (jdljempéand yhdessd Stokke ym.) ja joka koskee vaatimusta

Benelux-maissa tavaramerkiksi rekisteroidyn, Stokke ym:iden markkinoiman lastentuolia esittdvin
merkin mitattomaksi julistamiseksi.

Asiaa koskevat oikeussdinnot

Unionin oikeus

Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan, jonka otsikko on ”Rekisterdinnin esteet ja mitdttomyysperusteet”,
1 kohdan e alakohdassa sdddetddn seuraavaa:

"Seuraavia merkkeja ei saa rekister6ida tai, jos ne on rekisterdity, ne on julistettava mitattomiksi:

e) merkit, jotka muodostuvat yksinomaan
— tavaran luonteenomaisesta muodosta,
— teknisen tuloksen saavuttamiseksi valttimattomasta tavaran muodosta,

— tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta”.
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Benelux-maiden yleissopimus

Haagissa 25.2.2005 allekirjoitetun ja 1.9.2006 voimaan tulleen teollis- ja tekijanoikeuksia (tavaramerkit
ja mallit) koskevan Benelux-maiden yleissopimuksen 2.1. artiklan 2 kohdassa maérétédén seuraavaa:

"Benelux-tavaramerkin muodostavat merkit:

2. Tavaramerkkeind ei voida kuitenkaan pitdd merkkejd, jotka muodostuvat yksinomaan tavaran
luonteenomaisesta muodosta, joka vaikuttaa olennaisesti tavaran arvoon tai joka on vélttdméton
teknisen tuloksen saavuttamiseksi.”

Pidasia ja ennakkoratkaisukysymykset

Peter Opsvik kehitti Tripp Trapp -nimisen lastentuolin. Témaé tuoli koostuu vinoista tukipuista, joihin
kaikki tuolin osat on kiinnitetty, sekd L-muotoisista tukipuista ja palkeista, joiden vuoksi se on
ennakkoratkaisupyynnon esittdneen tuomioistuimen mukaan erittdin omaperdinen. Tdma tuoli on
saanut lukuisia palkintoja ja kunniamainintoja, ja se on ollut esilldi museoissa. Stokke ym. ovat
markkinoineet Tripp Trapp -tuoleja vuodesta 1972 erityisesti Skandinavian markkinoilla ja vuodesta
1995 Alankomaiden markkinoilla.

Hauck valmistaa ja jalleenmyy lastentuotteita, kuten kahta lastentuolia, joista kiytetddn nimityksid
Alpha ja Beta.
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Stokke A/S rekisteroi 8.5.1998 Tripp Trapp -lastentuolin muotoa esittivin kolmiulotteisen
tavaramerkin Benelux-maiden tavaramerkkivirastossa. Tavaramerkki rekisterditiin tdlla nimelld
"tuoleja, erityisesti lastentuoleja” varten, ja se koskee seuraavaa muotoa:

Saksassa kaydyssa Stokke ym:iden ja Hauckin vilisessa oikeudenkdynnissd Oberlandesgericht Hamburg
totesi antamassaan lainvoimaiseksi tulleessa tuomiossa, ettd Tripp Trapp -tuoli sai Saksan oikeuden
nojalla tekijanoikeudellista suojaa ja ettd Alpha-tuoli loukkasi tété tekijanoikeutta.

Alankomaissa Stokke ym. nostivat kanteen Rechtbank ’s-Gravenhagessa Hauckia vastaan viittden, ettd
Alpha- ja Beta-tuolien valmistaminen ja markkinointi loukkasivat Tripp Trapp -tuoliin liittyvéaa
tekijanoikeutta ja Stokke ym:iden Benelux-tavaramerkkid, ja vaativat vahingonkorvausta téstd
loukkauksesta. Hauck nosti vastakanteen Benelux-tavaramerkiksi Stokke A/S:n rekister6iman Tripp
Trapp -merkin mitattomaksi julistamiseksi.

Rechtbank ’s-Gravenhage hyviksyi padasiallisesti Stokke ym:iden vaatimukset siltd osin kuin ne
koskivat kayttooikeuksia. Se kuitenkin hyvidksyi kyseisen tavaramerkin mitdttoméksi julistamista
koskevan vaatimuksen.

Hauck valitti tdstd paatoksestd Gerechtshof te’s-Gravenhageen (Alankomaat). Tamé katsoi
tuomiossaan, ettd Tripp Trapp -tuoli sai tekijanoikeussuojaa ja ettd Alpha- ja Beta-tuolit olivat tdmén
tekijanoikeussuojan piirissd. Niinpd Gerechtshof te’s-Gravenhage katsoi, ettd Hauck oli vuosina 1986—
1999 loukannut Stokke ym:iden tekijanoikeuksia.
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Gerechtshof te’s-Gravenhage katsoi kuitenkin, ettd Tripp Trapp -tuolin houkutteleva muoto vaikutti
olennaisesti kyseessd olevan tavaran arvoon ja ettd sen muoto muodostui sille luonteenomaisesta
muodosta eli siitd, ettd se oli turvallinen, mukava ja laadukas lastentuoli. Ndin ollen riidanalainen
tavaramerkki muodostui Gerechtshof te’s-Gravenhagen mukaan yksinomaan muodosta, joka oli
tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa sdddettyjen rekisterdinnin esteiden ja
mitattomyysperusteiden mukainen. Néin ollen tdimé tuomioistuin katsoi, ettd Rechtbank ’s-Gravenhage
oli perustellusti mititoinyt kyseisen kolmiulotteisen tavaramerkin.

Hauck teki Gerechtshof te’'s Gravenhagen tuomiosta kassaatiovalituksen Hoge Raad der
Nederlandeniin, ja Stokke ym. tekivit tdssd menettelyssd vastavalituksen. Hoge Raad der Nederlanden
on hyldnnyt kassaatiovalituksen, mutta katsoo, ettd vastavalitus edellyttdda tavaramerkkidirektiivin
3 artiklan 1 kohdan e alakohdan sddnnésten tulkintaa, ja ettei nditd sddnnoksid ole aiemmin kasitelty
unionin tuomioistuimen oikeuskadytdnnossa.

Naissd olosuhteissa Hoge Raad der Nederlanden on paattanyt lykita asian kasittelyd ja esittdd unionin
tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) a) Onko [tavaramerkkidirektiivin] 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan [ensimmaisessi
luetelmakohdassa] — — sdddetyssd rekisterdinnin esteessd tai mitdttomyysperusteessa, jonka
mukaan [kolmiulotteiset] tavaramerkit eivit saa muodostua yksinomaan tavaran
luonteenomaisesta muodosta, kyse sellaisesta muodosta, joka on vilttdmaton tavaran tehtavéin
kannalta, vai onko téstd perusteesta kyse jo silloin, kun muodolla on yksi tai useampi tavaran
kayttoon liittyvd olennainen piirre, jota kuluttajat saattavat hakea myos kilpailijoiden
tavaroista?

b) Mikili kumpikaan niistd vaihtoehdoista ei ole oikea, miten kyseistd sddnnostd on tulkittava?

2) a) Onko [tavaramerkkidirektiivin] 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan [kolmannessa
luetelmakohdassa] — — sdddetyssd rekisterdinnin esteessd tai mitdttomyysperusteessa, jonka
mukaan [kolmiulotteiset] tavaramerkit eivdt saa muodostua yksinomaan tavaran arvoon
olennaisesti vaikuttavasta muodosta, kyse asianomaisen yleison ostopaitokseen johtaneesta
vaikuttimesta (tai vaikuttimista)?

b) Onko edelld mainitussa sddannoksessa tarkoitetusta 'tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta
muodosta’ kyse vain, jos kyseistd muotoa on pidettivéd pédasiallisena tai vallitsevana arvona
muihin arvoihin verrattuna (esimerkiksi lastentuolien kohdalla tallaisia ovat turvallisuus,
mukavuus ja laadukkuus), vai voiko se olla kyseessd myos silloin, jos tavaralla katsotaan
olevan kyseisen arvon lisdksi myos muita olennaisia arvoja?

c¢) Onko kohdeyleison enemmiston mielipide ratkaiseva toisen kysymyksen a ja b kohtaan
annettavien vastausten kannalta, vai voiko tuomioistuin katsoa, ettd jo osalla yleisod oleva
mielipide riittdd madrittdimddn asiaankuuluvan arvon ’olennaiseksi’ edelld mainitussa
sadnnoksessd tarkoitetulla tavalla?

d) Jos toisen kysymyksen c kohtaan on vastattava sen viimeisessd lauseessa esitetylld tavalla,
millaisia edellytyksid on asetettava kohdeyleison osan laajuudelle?

3) Onko [tavaramerkki]direktiivin 3 artiklan 1 kohtaa — — tulkittava niin, etti sen e alakohdassa
tarkoitettu este on olemassa myo0s silloin, jos [kolmiulotteinen] tavaramerkki siséltdd sellaisen
merkin, johon voidaan soveltaa [ensimmadisen luetelmakohdan] sddnnostd ja joka tdyttdd muilta
osin tdmén sddnnoksen [kolmannen luetelmakohdan] edellytyksen?”
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Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Ensimmdinen kysymys

Ennakkoratkaisua  pyytinyt tuomioistuin tiedustelee ensimmadiselld  kysymyksellddn, onko
tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ensimmadistd luetelmakohtaa tulkittava siten,
ettd tdssd sddnnoksessd tarkoitettua tavaramerkin rekisterdinnin estettd voidaan soveltaa vain sellaiseen
merkkiin, joka muodostuu yksinomaan muodosta, joka on valttdméton tavaran tehtdvdn kannalta, vai
my6s merkkiin, joka muodostuu yksinomaan muodosta, jolla on yksi tai useampi tavaran kayttoon
liittyvéd olennainen ominaisuus, jota kuluttaja saattaa hakea kilpailijoiden tavaroista.

Tamén sddnnoksen mukaan merkkejd, jotka muodostuvat yksinomaan tavaran luonteenomaisesta
muodosta, ei saa rekisterdidd tai, jos ne on rekisterdity, ne on julistettava mitattomiksi.

Unionin tuomioistuin on jo aiemmin katsonut, ettd tavaramerkkidirektiivin 3 artiklassa lueteltuja
rekisterdintiesteitd on tulkittava ottamalla huomioon se yleinen etu, joka on kulloisenkin
rekisterdintiesteen tausta-ajatuksena (ks. vastaavasti tuomio Windsurfing Chiemsee, C-108/97
ja C-109/97, EU:C:1999:230, 25—27 kohta ja tuomio Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, 77 kohta).

Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toisesta luetelmakohdasta on todettava, ettad
yhteis6jen tuomioistuin on vahvistanut, ettd timdn sddannoksen tarkoituksena on sen estiminen, ettd
tavaramerkkioikeus johtaisi siihen, ettd yritykselle annetaan monopoli teknisiin ratkaisuihin tai tavaran
kayttoon liittyviin piirteisiin, joiden kuluttaja saattaisi haluta 16ytyvéin kilpailijoiden tavaroista (tuomio
Philips, EU:C:2002:377, 78 kohta ja 20.12.1993 yhteison tavaramerkistd annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan, joka on sisélloltaan
samanlainen tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan kanssa, osalta tuomio Lego Juris
v. SMHYV, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 43 kohta).

Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toisen luetelmakohdan mukaisten tdysin
toiminnallisten muotojen tai kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettujen olennaisesti tavaran arvoon
vaikuttavien muotojen rekisterdinnin kieltdimisen perimmaiisend tarkoituksena on vélttdd se tilanne,
ettd tavaramerkistd johtuvaa pysyvdd yksinoikeutta kaytettdisiin sellaisten muiden oikeuksien
sailyttamiseen, joille unionin lainséétédja on asettanut vanhentumisajat (ks. vastaavasti tuomio Lego Juris
v. SMHV, EU:C:2010:516, 45 kohta).

Kuten julkisasiamies on katsonut ratkaisuehdotuksensa 28 ja 54 kohdassa, on todettava, ettd
tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ensimmadisen luetelmakohdan mukaisella
rekisteroinnin esteelld on sama tavoite kuin tdmédn sddnnoksen toisella ja kolmannella
luetelmakohdalla ja ettd ndin ollen tdtd ensimmadistd luetelmakohtaa on tulkittava niiden kanssa
yhdenmukaisesti.

Niin ollen tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ensimmaiisen luetelmakohdan
asianmukainen soveltaminen edellyttdd, ettd kyseisen merkin olennaiset piirteet eli merkin tarkeimmét
osatekijat madritetddn tapauskohtaisesti joko merkistd saatavan kokonaisvaikutelman perusteella tai
tutkimalla perdkkdin merkin jokainen osatekija (ks. vastaavasti tuomio Lego Juris v. SMHYV,
EU:C:2010:516, 68-70 kohta).

Tastd on korostettava, ettd tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ensimmaéisen
luetelmakohdan mubkaista rekisterdinnin estettd ei voida soveltaa, jos tavaramerkiksi rekisterdintid
koskeva hakemus koskee sellaista tavaran muotoa, jossa ei-toiminnallisella osatekijdlld, kuten
koristeellisella tai mielikuvituksellisella osatekijélld, on tdrked tai huomattava merkitys (ks. vastaavasti
tuomio Lego Juris v. SMHV, EU:C:2010:516, 52 ja 72 kohta).
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Nidin ollen kyseisen sddnnoksen ensimmaiisen luetelmakohdan tulkinta, jonka mukaan sddannosté
sovelletaan ainoastaan sellaisiin merkkeihin, jotka koostuvat yksinomaan kyseisen tavaran toiminnan
kannalta valttdméattoméstda muodosta niin, ettd kyseiselld valmistajalla ei ole mahdollisuutta omaan
merkittavadn panokseen, estdisi sdddetyn esteen tavoitteen tdydellisen toteutumisen.

Tallainen tulkinta nimittdin johtaisi tdmdn rekisterdintiesteen rajoittamiseen niin kutsuttuihin
luonnollisiin tavaroihin, joita ei voida korvata, tai niin kutsuttuihin sddnneltyihin tavaroihin, joiden
muoto on oikeudellisesti sddnnelty, vaikka téllaisten tavaroiden muodosta muodostuvia merkkeja ei
missddn tapauksessa voisi rekister6ida niiltd puuttuvan erottamiskyvyn vuoksi.

Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ensimmidisen luetelmakohdan mukaista
rekisteroinnin estettd sovellettaessa on sitd vastoin otettava huomioon se, ettd tavaran
luonteenomaisen muodon késite merkitsee sitd, ettd sellaisia muotoja, joiden ominaisuudet ovat
luonteenomaisia tavaran tehtdvin tai geneeristen tehtévien kannalta, ei myoskaan voida ldhtokohtaisesti
rekisteroida.

Kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 58 kohdassa, tdllaisten ominaisuuksien
varaamisesta yhdelle taloudelliselle toimijalle seuraisi, ettd kilpailevien yritysten olisi vaikea antaa
tavaroilleen kéyttokelpoinen muoto. Lisdksi on todettava, ettd kyse on olennaisista ominaisuuksista,
joita kuluttaja saattaa hakea kilpailijoiden tavaroista, koska nédiden tavaroiden kayttotarkoitus on sama
tai samankaltainen.

Niin ollen ensimmadiseen kysymykseen on vastattava, ettd tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan
e alakohdan ensimmaistd luetelmakohtaa on tulkittava siten, ettd siind sdddettyd rekisterdinnin estetté
voidaan soveltaa merkkiin, joka muodostuu yksinomaan tavaran sellaisesta muodosta, jolla on yksi tai
useampi tavaran tehtdvddn tai geneerisiin tehtdviin liittyvd olennainen ja luonteenomainen ominaisuus,
jota kuluttaja mahdollisesti hakee my0s kilpailijoiden tavaroista.

Toinen kysymys

Ennakkoratkaisua ~ pyytdnyt  tuomioistuin  tiedustelee  toisella  kysymykselldén, onko
tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan kolmatta luetelmakohtaa tulkittava siten, etté
tamédn sddnnoksen mukaista rekisterdinnin estettd voidaan soveltaa merkkiin, joka muodostuu
yksinomaan tavaran muodosta, jolla on useita tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavia ominaisuuksia, ja
onko tétd arviointia tehtdessd otettava huomioon se, miten kohdeyleis6 mieltdd tavaran muodon.

Ennakkoratkaisupyynnon esittdmisesta tehdystd paatoksesta kdy ilmi, ettd mainittua sddnnon tulkintaa
koskevat Hoge Raad der Nederlandenin epdilykset perustuvat siihen seikkaan, ettd tdmén
tuomioistuimen mukaan Tripp Trapp -tuolin muoto antaa sille merkittivaa esteettistd arvoa, vaikka
talld tavaralla on myds muita ominaisuuksia, kuten turvallisuus, mukavuus ja laadukkuus, jotka
vaikuttavat olennaisesti tavaran arvoon sen toiminnan kannalta.

Tasta on todettava, ettd tavaran muodon katsominen tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavaksi seikaksi
ei sulje pois sitd, ettd myos tavaran muut ominaisuudet voivat tuoda sille merkittdvaa arvoa.

Niinpéd tavoite sen vélttamiseksi, ettd tavaramerkistd johtuvaa pysyvda yksinoikeutta ilman ajallista
rajoitusta kaytettdisiin sellaisten muiden oikeuksien sdilyttimiseen, joille unionin lainsddtdja on
asettanut vanhentumisajat, edellyttdd, kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa
85 kohdassa, ettd tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan kolmatta luetelmakohtaa ei
jatetd automaattisesti soveltamatta silloin, kun kyseessi olevalla tavaralla on esteettisen tehtavan lisaksi
muita olennaisia tehtavid.
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Tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavan muodon késitettd ei nimittdin voida rajoittaa vain sellaiseen
tavaran muotoon, jolla on yksinomaan taiteellista tai koristeellista arvoa, jolloin kisite saattaisi jattaa
kattamatta tavarat, joilla on merkittdvin esteettisen osatekijan lisdksi olennaisia toiminnallisia
ominaisuuksia. Viimeksi mainitussa tilanteessa tavaramerkin haltijalle myonnettivd oikeus toisi
yksinoikeuden ndiden tavaroiden olennaisiin ominaisuuksiin, miké estdisi kyseisen rekisterdintiesteen
tavoitteen tdydellisen toteutumisen.

Kohdeyleison merkityksestd unionin tuomioistuin on katsonut lisdksi, ettd — toisin kuin
tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa, jossa
kohdeyleison kisitys on ehdottomasti otettava huomioon, koska se on olennainen sen ratkaisemiseksi,
voidaanko tavaramerkiksi haetun merkin perusteella tavarat tai palvelut tunnistaa tietyn yrityksen
tavaroiksi tai palveluiksi — tdllaista velvollisuutta ei ole kyseisen artiklan 1 kohdan e alakohdassa
tarkoitetussa asiayhteydessé (ks. vastaavasti tuomio Lego Juris v. SMHV, EU:C:2010:516, 75 kohta).

Se, miten keskivertokuluttajan oletetaan mieltdvin merkin, ei ole ratkaiseva seikka asetuksen tdmén
sadnnoksen kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitetun hylkdysperusteen soveltamisen yhteydessa,
vaan se voi korkeintaan toimia toimivaltaiselle viranomaiselle hyodyllisend arviointiperusteena sen
madrittdessd merkin olennaisia piirteitd (ks. vastaavasti tuomio Lego Juris v. SMHV, EU:C:2010:516,
76 kohta).

Kuten julkisasiamies on todennut tdstd ratkaisuehdotuksensa 93 kohdassa, kysymykseen voivat tulla
muut arviointiperusteet, kuten kyseessd olevan kaltaisen tavararyhmén luonne, kyseisen muodon
taiteellinen arvo, sen erityisyys suhteessa muihin, kyseisilldi markkinoilla yleisesti kéytettéviin
muotoihin, huomattava hintaero verrattuna samankaltaisiin tavaroihin ndhden tai pédasiallisesti
kyseisen tavaran esteettisid ominaisuuksia korostava myynninedistdmisstrategia.

Edelld esitetyn perusteella toiseen kysymykseen on vastattava, ettd tavaramerkkidirektiivin
3 artiklan 1 kohdan e alakohdan kolmatta luetelmakohtaa on tulkittava siten, ettd timédn sadnnoksen
mukaista rekisterdinnin estettd voidaan soveltaa merkkiin, joka muodostuu yksinomaan tavaran
muodosta, jolla on useita tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavia ominaisuuksia. Se, miten kohdeyleiso
mieltdd tavaran muodon, on vain yksi arviointiperusteista méariteltdessa kyseessa olevan rekister6innin
esteen soveltamista.

Kolmas kysymys

Kolmannella ~ kysymyksellddan  ennakkoratkaisua  pyytdnyt  tuomioistuin  kysyy, = onko
tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohtaa tulkittava siten, ettd tdmdn sdédnnoksen
ensimmadisessd ja kolmannessa luetelmakohdassa mainittuja rekisteroinnin esteitd voidaan soveltaa
yhdessa.

Kyseisen sadannoksen mukaan merkkejé ei saa rekisteroida tai, jos ne on rekisterdity, ne on julistettava
mitittomiksi, jos ne muodostuvat yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta, teknisen tuloksen
saavuttamiseksi valttdimattomastd tavaran muodosta tai tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta
muodosta.

Téastd sanamuodosta kdy selvisti ilmi, ettd mainitussa sddnnoksessd sdadetyt kolme rekisterdinnin
estettd ovat luonteeltaan itsendisid. Niihin viittaaminen perdkkiin ja termin "yksinomaan” kdyttdminen
nimittdin merkitsevit sitd, ettd kutakin estettd on sovellettava toisistaan riippumatta.

Jos siis yksikin tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa mainituista kriteereisté
tayttyy, yksinomaan tavaran muodosta tai timédn muodon graafisesta esityksestd muodostuvaa merkkid
ei voida rekister6ida tavaramerkiksi (tuomio Philips, EU:C:2002:377, 76 kohta ja tuomio Benetton
Group, C-371/06, EU:C:2007:542, 26 kohdan kolmas luetelmakohta).

8 ECLIL:EU:C:2014:2233
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Tamén osalta ei ole merkitystd silld, ettd merkin rekisterdinti voidaan evitd useiden rekisterdinnin
esteiden perusteella, mikili edes yhtd niistd esteistd voidaan soveltaa asianmukaisesti kyseiseen
merkkiin.

Lisdaksi on korostettava, kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 99 kohdassa, ettd
direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa sdddettyjen rekisterdinnin esteiden soveltamisen
tavoitteena oleva yleinen etu on esteend rekisterdinnin epdamiselle silloin, kun yhtdkdan naistd
kolmesta edellytyksestd ei voida soveltaa asianmukaisesti.

Niissd olosuhteissa kolmanteen kysymykseen on vastattava, ettd tavaramerkkidirektiivin
3 artiklan 1 kohdan e alakohtaa on tulkittava siten, ettd sen ensimmadisessd ja kolmannessa
luetelmakohdassa sdddettyjé rekisterdinnin esteitd ei voida soveltaa yhdessa.

Oikeudenkayntikulut

Pidasian asianosaisten osalta asian késittely unionin tuomioistuimessa on vilivaihe kansallisessa
tuomioistuimessa vireilld olevan asian kasittelyssd, minka vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on
paattaa oikeudenkéyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkdyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille
kuin ndille asianosaisille huomautusten esittdmisestd unionin tuomioistuimelle, ei voida maéréta
korvattaviksi.

Nailld perusteilla unionin tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsiddidnnon lihentimisestd 21.12.1988 annetun ensimmadisen
neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ensimmadista
luetelmakohtaa on tulkittava siten, ettd siind sdddettyd rekisteroinnin estetti voidaan
soveltaa merkkiin, joka muodostuu yksinomaan tavaran sellaisesta muodosta, jolla on yksi
tai useampi tavaran tehtdvddn tai geneerisiin tehtdviin liittyvd olennainen ja
luonteenomainen ominaisuus, jota kuluttaja mahdollisesti hakee myos kilpailijoiden
tavaroista.

2) Direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan kolmatta luetelmakohtaa on tulkittava
siten, ettd timin sadnnoksen mukaista rekisteroinnin estetti voidaan soveltaa merkkiin,
joka muodostuu yksinomaan tavaran muodosta, jolla on useita tavaran arvoon olennaisesti
vaikuttavia ominaisuuksia. Se, miten kohdeyleis6 mieltid tavaran muodon, on vain yksi
arviointiperusteista mairiteltiessa kyseessid olevan rekisterdinnin esteen soveltamista.

3) Direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan e alakohtaa on tulkittava siten, etti sen
ensimmadisessd ja kolmannessa luetelmakohdassa sididdettyjd rekisteroinnin esteiti ei voida
soveltaa yhdessa.

Allekirjoitukset
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