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UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljas jaosto)

27 péivand maaliskuuta 2019*

Ennakkoratkaisupyynt6 — Jasenvaltioiden lainsddddnnon lahentdiminen — Tavaramerkit — Direktiivi
2008/95/EY — 2 artikla ja 3 artiklan 1 kohdan b alakohta — Rekisterdinnin epadminen tai
mitdttomyys — Erottamiskyvyn konkreettinen arviointi — Tavaramerkin luokittelu — Vaikutus —
Véritavaramerkki tai kuviotavaramerkki — Tavaramerkin graafinen esitys kuvion muodossa —
Rekisterdintiedellytykset — Tilanne, jossa graafinen esitys ei ole riittavin selvé ja tdsmaéllinen

Asiassa C-578/17,
jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnostd, jonka korkein
hallinto-oikeus (Suomi) on esittinyt 28.9.2017 tekemallddn paétokselld, joka on saapunut unionin
tuomioistuimeen 3.10.2017, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa, jonka on pannut vireille
Oy Hartwall Ab,
Patentti- ja rekisterihallituksen
osallistuessa asian kasittelyyn,
UNIONIN TUOMIOISTUIN (neljas jaosto),
toimien kokoonpanossa: seitsemédnnen jaoston puheenjohtaja T. von Danwitz, joka hoitaa neljénnen
jaoston puheenjohtajan tehtdvig, sekd tuomarit K. Jiirimée, C. Lycourgos, E. Juhasz (esitteleva tuomari)
ja C. Vajda,
julkisasiamies: H. Saugmandsgaard Qe,
kirjaaja: hallintovirkamies C. Stromholm,
ottaen huomioon kirjallisessa késittelyssa ja 6.9.2018 pidetyssa istunnossa esitetyn,
ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittineet
— Oy Hartwall Ab, edustajanaan J. Palm, oikeudenkayntiavustaja,
— Suomen hallitus, asiamiehenéén S. Hartikainen,
— Euroopan komissio, asiamiehiniin E. Gippini Fournier, I. Koskinen ja J. Samnadda,

kuultuaan julkisasiamiehen 22.11.2018 pidetyssé istunnossa esittdman ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkayntikieli: suomi.
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tuomion

Ennakkoratkaisupyynto koskee jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsdaddnnon ldhentdmisestd 22.10.2008
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL 2008, L 299, s. 25)
2 artiklan ja 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkintaa.

Tama pyynto on esitetty asiassa, jossa Oy Hartwall Ab on riitauttanut Patentti- ja rekisterihallituksen
paatoksen hylatd Hartwallin tekemd tavaramerkin rekisterdintihakemus.

Asiaa koskevat oikeussdannot

Direktiivi 2008/95
Direktiivin 2008/95 johdanto-osan kuudennessa perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

"Jasenvaltioiden olisi saatava vapaasti sddtdd menettelystd, jota noudatetaan rekisterdityjen
tavaramerkkien rekisterdinnissd, menettdmisesséd tai mitattomaéksi julistamisessa. Ne voivat esimerkiksi
padttad tavaramerkin rekisterdintimenettelyn ja mitdattoméksi julistamisessa noudatettavan menettelyn
muodosta sekd siitd, tulisiko aikaisempiin oikeuksiin vedota rekisterdintimenettelyssd vai mitattomaksi
julistamisessa noudatettavassa menettelyssé vai molemmissa menettelyissd, ja jos aikaisempien
oikeuksien menettdmisestd voidaan paattda rekisterdintimenettelyssd, ne voivat noudattaa menettelyd,
jossa rekisterointihakemusta vastaan voidaan tehda viite, tai menettelyd, jossa tutkiminen tapahtuu
viran puolesta, taikka molempia. Jasenvaltioiden olisi saatava vapaasti pddttdd tavaramerkin
menettdmisen tai mitattomaksi julistamisen vaikutuksista.”

Direktiivin 2 artiklassa, jonka otsikko on "Tavaramerkin muodostavat merkit”, sdddetddn seuraavaa:

Tavaramerkkind voi olla mikd tahansa merkki, joka voidaan esittdd graafisesti, erityisesti sanoin,
henkilonnimet mukaan lukien, kuvioin, kirjaimin, numeroin taikka tavaroiden tai niiden paéllyksen
muodon avulla, jos sellaisella merkilld voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten

tavaroista tai palveluista.”

Kyseisen direktiivin 3 artiklan, jonka otsikko on ”Rekisterdinnin esteet ja mitdttomyysperusteet”, 1
ja 3 kohdassa sdddetddn seuraavaa:

”1. Seuraavia merkkejé ei saa rekister6ida tai, jos ne on rekisterdity, ne on julistettava mitattomiksi:

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottuvuus [oikeammin: erottamiskyky];

3. Tavaramerkiltd ei saa evita rekisterointid tai sitd julistaa mitéttomaksi 1 kohdan b, c tai d alakohdan
mukaisesti, jos tavaramerkki on ennen rekisterdintihakemuksen tekopdivdd kaytossa tullut
erott[amiskykyiseksi]. Jasenvaltio voi sditdsd, ettd tdmd koskee myos tavaramerkkid, joka on tullut
erott[amiskykyiseksi] rekisterdintihakemuksen tekopdivén tai rekisterdintipdivén jalkeen.”
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Suomen lainsddddnto

Tavaramerkkilain (7/1964), sellaisena kuin sitd sovelletaan padasiassa, 1 §:n 2 momentissa sdddetédén,
ettd “tavaramerkkind voi olla mikd tahansa merkki, joka voidaan esittdd graafisesti ja jonka avulla
voidaan erottaa elinkeinotoiminnassa liikkeeseen lasketut tavarat toisten tavaroista. Tavaramerkkina
voi olla erityisesti sana mukaan lukien henkiléonnimi, kuvio, kirjain, numero taikka tavaran tai sen
paillyksen muoto”.

Kyseisen lain 13 §:n mukaan “rekisterditivdan tavaramerkin tulee olla omiaan erottamaan haltijan
tavarat muiden tavaroista. —— Arvosteltaessa merkin erottamiskykyd on kiinnitettdivd huomiota
kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkia on kéytetty”.

Pidasia ja ennakkoratkaisukysymykset

Hartwall haki Patentti- ja rekisterihallitukselle 20.9.2012 tekemélladn hakemuksella jaljempéna esitetyn
ja seuraavasti kuvatun merkin rekisterointia véritavaramerkiksi: "Merkin vérit ovat sininen (PMS 2748,
PMS CYAN) ja harmaa (PMS 877)” (jaljempéna kyseinen tavaramerkki).

Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisterdintia haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvalistd luokitusta tavaramerkkien rekisteréimistd varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan
sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 32,
ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: "Kivenndisvedet”.

Patentti- ja rekisterihallituksen vélipaatoksen johdosta Hartwall tdsmensi hakevansa kyseisen
tavaramerkin rekisterdintia "varitavaramerkiksi” eikd kuviotavaramerkiksi.

Patentti- ja rekisterihallitus hylkdsi tavaramerkkihakemuksen 5.6.2013 tekemaéllddn paatoksella
erottamiskyvyn puuttumisen vuoksi.

Taltd osin Patentti- ja rekisterihallitus totesi, ettd tiettyjen vérien rekisterdintiin ei voida myontda
yksinoikeutta, ellei ole osoitettu, ettd virit, joiden suojaamista haetaan tavaramerkkioikeuden nojalla,
ovat tulleet pitkdaikaisen ja laajamittaisen kéyton perusteella erottamiskykyisiksi.

Patentti- ja rekisterihallituksen pédtoksessd todetaan, ettd Hartwallin toimittama markkinatutkimus ei
osoittanut pelkkien tavaramerkin vérien tunnettuutta vaan kyseisen kuviomerkin, jonka &ériviivat on
madritelty ja rajattu, tunnettuutta. Patentti- ja rekisterihallituksen vakiintuneen kéytinnon mukaisen
vaatimuksen vastaisesti ei ndin ollen ollut osoitettu, ettd haettu viriyhdistelmé on ollut niin kauan ja
lagjalti kaytossda Hartwallin tarjoamien tavaroiden tunnuksena, ettd se olisi tullut tdmdn kayton
perusteella rekisteréinnin hakemispdivadn mennesséd erottamiskykyiseksi Suomessa.

Hartwall valitti Patentti- ja rekisterihallituksen paatoksestd markkinaoikeuteen, ja valitus hyléttiin.
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Ratkaisunsa tueksi markkinaoikeus totesi, ettd graafinen esitys, jolle haetaan suojaa
tavaramerkkioikeuden nojalla, ei sisdlld systemaattista sommitelmaa, jossa kyseessd olevat virit on
yhdistetty keskenddn ennalta madrétylld ja muuttumattomalla tavalla, ja ettei merkki néin ollen tayta
tavaramerkkilaissa (7/1964) saddettyja vaatimuksia merkin graafisesta esityksesta.

Hartwall on valittanut markkinaoikeuden ratkaisusta ennakkoratkaisua pyytineeseen tuomioistuimeen
eli korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, ettd sen tietojen mukaan unionin tuomioistuin ei ole vield lausunut
siitd, voidaanko merkki, joka on esitetty virillisend kuviona, rekisteroidd “véritavaramerkiksi”. Se liség,
ettd unionin tuomioistuin ei ole vield lausunut myoskadn siitd, kuinka tavaramerkin luokittelu
vdritavaramerkiksi vaikuttaa kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn arviointiin.

Korkein hallinto-oikeus korostaa tdhdn kysymykseen annettavan vastauksen merkitystd sen
kasiteltdvind olevassa asiassa, koska Patentti- ja rekisterihallitus katsoo, ettd kun on kyse vérimerkista,
merkin erottamiskyky on osoitettava tamédn merkin pitkdaikaisella ja laajamittaisella kaytolla.

Se pohtii tdimén johdosta, mitd seurauksia tavaramerkkioikeuden mukaisen suojan hakijan tekemalld
merkin luokittelulla on.

Korkein hallinto-oikeus on nidin ollen paittanyt lykdatd asian ratkaisua ja esittdd unionin
tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko - - direktiivin [2008/95] 2 artiklaa ja 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua
tavaramerkin erottamiskykyéd koskevaa edellytysté tulkittaessa annettava merkitysta sille, haetaanko
tavaramerkille rekisterdintia kuviotavaramerkkini vai véritavaramerkkini?

2) Jos tavaramerkin luokittelulla védritavaramerkiksi tai kuviotavaramerkiksi on sen erottamiskyvyn
arvioinnin kannalta merkitystd, onko tavaramerkki kuviomuotoisesta esitystavastaan huolimatta
rekisterditdavissd tavaramerkkihakemuksen mukaisesti viritavaramerkiksi, vai voidaanko se
rekisterdida ainoastaan kuviotavaramerkiksi?

3) Siind tapauksessa, ettd tavaramerkkihakemuksessa kuviomuotoisesti esitetyn tavaramerkin
rekisterointi vdritavaramerkiksi on mahdollista, edellyttddko tavaramerkin, joka on hakemuksessa
graafisesti kuvattu véritavaramerkin rekisterdinniltd unionin tuomioistuimen oikeuskédytdnnossa
edellytetylld tarkkuudella (eikd kysymys siten ole virin rekisterdinnistd tavaramerkiksi sellaisenaan,
abstraktina, muodottomana tai rajattomana), rekisteréiminen varitavaramerkiksi lisaksi Patentti- ja
rekisterihallituksen edellyttimén kaltaisen vahvan tai ylipdédtadn kéayttondyton esittamista?”

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Aluksi on huomattava, ettd direktiivissa 2008/95 ei vahvisteta tavaramerkkityyppeja eikd direktiivin
2 artiklassa tai 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 kohdassa tehdd eroa tavaramerkkityyppien valilla
(ks. vastaavasti tuomio 19.6.2014, Oberbank ym., C-217/13 ja C-218/13, EU:C:2014:2012, 46 kohta).

Direktiivin 2008/95 johdanto-osan kuudennen perustelukappaleen mukaan jisenvaltioiden asiana on
paattad menettelystd, jota noudatetaan tavaramerkkien rekisterdinnissa tai mitéttoméksi julistamisessa,
ja ne voivat vapaasti antaa tdlld alalla nditd menettelyjd koskevia sadntoja.

Tallainen vapaus ei kuitenkaan voi olla ristiriidassa tavaramerkin késitteen yhdenmukaistetun
madritelmén tai tavaramerkin erottamiskykya koskevien arviointiperusteiden kanssa, sellaisina kuin ne
seuraavat direktiivin 2008/95 2 artiklasta ja 3 artiklan 1 kohdasta, koska muutoin vaarannettaisiin
direktiivin tehokas vaikutus ja tavaramerkkien rekisterdintijarjestelman toimivuus.
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Ensimmdinen kysymys

Ensimmadisellda kysymyksellddn ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin tiedustelee lahinnd, onko
direktiivin 2008/95 2 artiklaa ja 3 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkittava siten, ettd hakijan
rekisterointimenettelyssd tekemd merkin luokittelu "vdritavaramerkiksi” tai “kuviotavaramerkiksi” on
merkityksellinen tekija madritettdessd, voiko merkki olla tavaramerkki ja onko silld direktiivin
3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky.

Tasta on aluksi todettava, ettd silli, haetaanko merkin rekisterointia “véritavaramerkiksi” vai
“kuviotavaramerkiksi”, on merkitystd tavaramerkkioikeudessa myonnetyn suojan kohteen ja laajuuden
madrittimisen kannalta direktiivin 2008/95 2 artiklaa sovellettaessa. Merkin luokittelu
"varitavaramerkiksi” tai “kuviotavaramerkiksi” auttaa nimittdin tismentimiin tavaramerkkioikeuden
nojalla haetun suojan kohteen ja laajuuden, silld tdlld tavoin voidaan tarkentaa, kuuluvatko &éariviivat
rekisterdintihakemuksen kohteeseen.

Siitd, kuinka merkin luokittelu "véritavaramerkiksi” tai "kuviotavaramerkiksi” vaikuttaa erottamiskyvyn
arviointiin, on todettava, ettd kun toimivaltainen viranomainen tutkii tavaramerkin
rekisterdintihakemuksen, sen on madrittddkseen, onko merkilld, jolle haetaan suojaa
tavaramerkkioikeuden nojalla, direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu
erottamiskyky, suoritettava konkreettinen tutkinta ottaen huomioon kaikki kyseisessd asiassa
merkitykselliset seikat ja tarvittaessa myos merkin kaytto (ks. vastaavasti tuomio 6.5.2003, Libertel,
C-104/01, EU:C:2003:244, 76 kohta; tuomio 12.2.2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99,
EU:C:2004:86, 31-35 kohta ja tuomio 24.6.2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384,
41 kohta).

Tavaramerkin erottamiskykyd ei siis voida tutkia abstraktisti (tuomio 12.2.2004, Koninklijke KPN
Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, 31 kohta).

Unionin tuomioistuin on lisdksi todennut, ettd vdritavaramerkkien erottamiskyvyn arviointiperusteet
ovat samat kuin ne, joita sovelletaan muihin tavaramerkkityyppeihin. Vaikeudet, joita tietyntyyppisten
tavaramerkkien erottamiskyvyn toteamisessa voi niiden luonteen vuoksi olla ja jotka on aiheellista ottaa
huomioon, eivit voi oikeuttaa erottamiskyvyn arviointiperusteeseen, sellaisena kuin unionin
tuomioistuin on tulkinnut sitd muiden tavaramerkkityyppien osalta, lisdttavien tai siitd poikkeavien
tiukempien arviointiperusteiden kéyttoon ottamista (ks. vastaavasti tuomio 19.6.2014, Oberbank ym.,
C-217/13 ja C-218/13, EU:C:2014:2012, 46 ja 47 kohta).

Vaikka siis erottamiskyvyn arviointiperusteet ovat samat viritavaramerkeille ja kuviotavaramerkeille,
unionin tuomioistuimen oikeuskédytinnostd ilmenee, ettei kohdeyleiso vilttdmiattd mielld samalla
tavalla yhdestd viristéd sellaisenaan muodostuvia merkkeja ja sana- tai kuviomerkkejd. Vaikka nimittdin
yleiso on tottunut vélittomaésti mieltdmaén, ettd sana- tai kuviomerkit osoittavat tavaran kaupallisen
alkuperdn, vériltd sellaisenaan puuttuu yleensd se luontainen ominaisuus, ettd se erottaisi tietyn
yrityksen tavarat muiden yritysten tavaroista (ks. vastaavasti tuomio 6.5.2003, Libertel, C-104/01,
EU:C:2003:244, 65 kohta).

Unionin tuomioistuin on néin ollen todennut, ettd kun kyse on viristd sellaisenaan, erottamiskyvyn
olemassaolo ennen minkéénlaista kaytt6d on mahdollista vain poikkeuksellisissa olosuhteissa, ja ettd
vaikka tietylla vérilla sellaisenaan ei ldhtokohtaisesti olisi erottamiskykyd, se voi kuitenkin kaytossa
tulla erottamiskykyiseksi tavaramerkkihakemuksessa mainittujen tavaroiden tai palvelujen osalta
(tuomio 6.5.2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, 66 ja 67 kohta).

Lisdksi arvioitaessa erottamiskykyd, joka tietylld wvarilld sellaisenaan tai vériyhdistelmélla voi

tavaramerkkind kéytettynd olla, on tarpeen ottaa huomioon yleinen etu, jonka mukaan sen tyyppisid
tavaroita tai palveluja, joita varten rekisterdintida on haettu, tarjoavien muiden toimijoiden
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mahdollisuutta kayttdd virejd ei saa aiheettomasti rajoittaa (tuomio 6.5.2003, Libertel, C-104/01,
EU:C:2003:244, 60 kohta ja tuomio 24.6.2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384,
41 kohta).

Edellisissd tuomion kohdissa mainitussa unionin tuomioistuimen oikeuskédytdnnossa ei kuitenkaan
vapauteta tavaramerkkiasioissa toimivaltaisia viranomaisia suorittamasta konkreettista erottamiskyvyn
tutkintaa, jossa otetaan huomioon kaikki asian kannalta merkitykselliset seikat. Ndin ollen olisi
tillaisen tutkintavelvoitteen vastaista, ettd ndmé viranomaiset voisivat todeta yhden virin sellaisenaan
tai vériyhdistelmén erottamiskykyiseksi vain silld perusteella, ettd tdllaista varimerkkid on kaytetty
hakemuksessa mainituille tavaroille tai palveluille.

Kun merkki, jonka rekisterdintid tavaramerkiksi on haettu, koostuu abstraktilla tavalla ja
aariviivattomasti kuvatusta variyhdistelmdstd, unionin tuomioistuimen oikeuskdytdnndstd johtuu, etté
ndiden vidrien graafiseen esitykseen tulee sisdltyd systemaattinen sommitelma, jossa kyseessd olevat
varit on yhdistetty keskenddn ennalta madrdtylld ja muuttumattomalla tavalla (ks. vastaavasti tuomio
24.6.2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, 33 kohta).

Niin ollen erottamiskyvyn konkreettisessa ja kokonaisvaltaisessa arvioinnissa on tutkittava, voiko — ja
missd madrin — vérien yhdistelmad, joka siséltdd systemaattisen sommitelman, antaa kyseiselle merkille
erottamiskyvyn, joka perustuu sen ominaispiirteisiin.

Nidin ollen ensimmadiseen kysymykseen on vastattava, ettd direktiivin 2008/95 2 artiklaa
ja 3 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, ettd hakijan rekisterdintimenettelyssa tekema
merkin luokittelu "véritavaramerkiksi” tai "kuviotavaramerkiksi” on yksi merkityksellinen tekija muiden
joukossa madritettdessd, voiko kyseinen merkki olla direktiivin 2 artiklassa tarkoitettu tavaramerkki ja
onko kyseiselld tavaramerkilld mainitun direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu
erottamiskyky, mutta se ei vapauta tavaramerkkiasioissa toimivaltaista viranomaista velvollisuudesta
suorittaa kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn konkreettinen ja kokonaisvaltainen arviointi, mika
tarkoittaa sitd, ettei viranomainen voi evidtd merkin rekisterdintia tavaramerkiksi pelkéstdaan sen vuoksi,
ettdi merkki ei ole tullut erottamiskykyiseksi silld perusteella, ettd sitd on kaytetty
tavaramerkkihakemuksessa mainituille tavaroille tai palveluille.

Toinen kysymys

Toisella kysymykselldadn ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin tiedustelee léhinnd, onko direktiivin
2008/95 2 artiklaa tulkittava siten, ettd se on esteend péddasiassa kyseessd olevan kaltaisen
tavaramerkin, joka on esitetty tavaramerkkihakemuksessa kuviona, rekisterdinnille varitavaramerkiksi.

Nyt kasiteltdvissd asiassa ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin toteaa, ettd Hartwallin tekemaissa
rekisterointihakemuksessa merkki, jolle suojaa haetaan, on esitetty vérillisend aériviivallisena kuviona,

mutta Hartwall on rekistergintihakemuksessaan luokitellut tavaramerkin &dariviivattomaksi
variyhdistelméksi.

Téltd osin on todettava, ettd unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskédytannon mukaan merkki
voidaan rekisterdidd tavaramerkiksi vain, jos hakija on tehnyt siitd graafisen esityksen direktiivin
2008/95 2 artiklassa olevan vaatimuksen mukaisesti, siten ettd haetun suojan kohde ja laajuus on
médritetty selvésti ja tdsmallisesti (ks. vastaavasti tuomio 6.5.2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244,
29 kohta oikeuskéyténtoviittauksineen).

Merkin sanallinen kuvaus auttaa tdsmentdmaéén tavaramerkkioikeuden nojalla haetun suojan kohteen ja

laajuuden (ks. vastaavasti tuomio 27.11.2003, Shield Mark, C-283/01, EU:C:2003:641, 59 kohta ja
esimerkkind tuomio 24.6.2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, 34 kohta).
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Kuten julkisasiamies on ratkaisuehdotuksensa 60—63 kohdassa todennut, tilanteessa, jossa tavaramerkin
rekisterointihakemuksessa on ristiriita merkin, jolle haetaan suojaa kuviomuotoisena, ja hakijan
ilmoittaman tavaramerkin luokittelun vélilld, minkd vuoksi on mahdotonta maarittdd tdsmallisesti
tavaramerkkioikeuden nojalla haetun suojan kohdetta ja laajuutta, toimivaltaisen viranomaisen on
hylattava kyseisen tavaramerkin rekisterdinti silla perusteella, ettd tavaramerkkihakemus ei ole selvd ja
tasmallinen.

Késiteltdvdand olevassa asiassa merkki, jolle suojaa haetaan, on esitetty kuviona, kun taas sanallinen
kuvaus koskee suojaa ainoastaan kahdelle virille eli siniselle ja harmaalle. Lisiksi Hartwall on
tdsmentdnyt, ettd se hakee kyseisen tavaramerkin rekisterdintia véritavaramerkiksi.

Tamén perusteella tavaramerkkioikeuteen perustuvaa suojaa koskevassa hakemuksessa ndyttdd olevan
ristiriita, jonka vuoksi hakemus ei ole selvé eikd tasmallinen.

Toiseen kysymykseen on ndin ollen vastattava, ettd direktiivin 2008/95 2 artiklaa on tulkittava siten,
ettd se on pédasian kaltaisessa tilanteessa esteend merkin rekisterdinnille tavaramerkiksi, koska
rekisterdintihakemuksessa on ristiriita, mikd ennakkoratkaisua pyytineen tuomioistuimen on
tarkastettava.

Kolmas kysymys

Kun otetaan huomioon toiseen kysymykseen annettu vastaus, kolmanteen kysymykseen ei ole tarpeen
vastata.

Oikeudenkayntikulut

Pddasian asianosaisten osalta asian késittely unionin tuomioistuimessa on vilivaihe kansallisessa
tuomioistuimessa vireilld olevan asian kasittelyssd, minkéd vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on
paattad oikeudenkéyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkdyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille
kuin niille asianosaisille huomautusten esittimisestd unionin tuomioistuimelle, ei voida maarata
korvattaviksi.
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Tuomio 27.3.2019 — Asia C-578/17
HARTWALL

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

1)

2)

Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsiddinnon lihentimisesta 22.10.2008 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY 2 artiklaa ja 3 artiklan 1 kohdan
b alakohtaa on tulkittava siten, etti hakijan rekisterointimenettelyssi tekemd merkin
Iuokittelu ”viritavaramerkiksi” tai ”“kuviotavaramerkiksi” on yksi merkityksellinen tekija
muiden joukossa mdadritettiessd, voiko kyseinen merkki olla direktiivin 2 artiklassa
tarkoitettu tavaramerkki ja onko kyseiselli tavaramerkilli mainitun direktiivin
3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky, mutta se ei vapauta
tavaramerkkiasioissa toimivaltaista viranomaista velvollisuudesta suorittaa Kkyseisen
tavaramerkin erottamiskyvyn konkreettinen ja kokonaisvaltainen arviointi, mikéa tarkoittaa
sitd, ettei viranomainen voi eviti merkin rekisterointid tavaramerkiksi pelkastiin sen vuoksi,
etti merkki ei ole tullut erottamiskykyiseksi silldi perusteella, ettd siti on kiytetty
tavaramerkkihakemuksessa mainituille tavaroille tai palveluille.

Direktiivin 2008/95 2 artiklaa on tulkittava siten, ettd se on piddasian kaltaisessa tilanteessa
esteend merkin rekisteroinnille tavaramerkiksi, koska rekisterointihakemuksessa on ristiriita,
mika ennakkoratkaisua pyytidneen tuomioistuimen on tarkastettava.

Von Danwitz Jirimae Lycourgos

Juhdsz Vajda

Julistettiin Luxemburgissa 27 pdivand maaliskuuta 2019.

A. Calot Escobar K. Lenaerts
kirjaaja presidentti
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