CVRIA Oikeustapauskokoelma

&

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto)

6 pédivand joulukuuta 2023 *

EU-tavaramerkki — Mitdttomyysmenettely — Kolmiulotteinen EU-tavaramerkki —
Sellaisen leluhahmon muoto, jonka pédssd on nuppi — Ehdottomat mitattomyysperusteet —
Yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta muodostuva merkki — Yksinomaan teknisen
tuloksen saavuttamiseksi valttamattomasta tavaran muodosta muodostuva merkki — Asetuksen
(EY) N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i ja ii alakohta (joista on tullut asetuksen
(EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i ja ii alakohta)

Asiassa T-297/22,

BB Services GmbH, kotipaikka Florsheim am Main (Saksa), edustajanaan asianajaja
M. Krogmann,

kantajana,
vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehinddn E. Nicolds Gémez ja
D. Hanf,

vastaajana,

jossa muuna osapuolena EUIPO:n valituslautakunnassa kidydyssd menettelyssé oli ja valiintulijana
unionin yleisessd tuomioistuimessa on

Lego Juris A/S, kotipaikka Billund (Tanska), edustajinaan asianajajat V. von Bombhard ja
J. Fuhrmann,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M.]. Costeira sekd tuomarit M. Kancheva
(esittelevd tuomari) ja E. Tichy-Fisslberger,

kirjaaja: hallintovirkamies R. Ukelyte,
ottaen huomioon asian kasittelyn kirjallisessa vaiheessa esitetyn,

ottaen huomioon 16.3.2023 pidetyssd istunnossa esitetyn,

* Oikeudenkéyntikieli: saksa.
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BB Services v. EUIPO — LeGo Juris (SELLAISEN LELUHAHMON MUOTO, JONKA PAASSA ON NUPPI)

on antanut seuraavan

tuomion

Kantaja eli BB Services GmbH vaatii SEUT 263 artiklaan perustuvalla kanteellaan unionin yleista
tuomioistuinta kumoamaan Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) viidennen
valituslautakunnan 16.3.2022 tekemén paétoksen (asia R 1355/2021-5) (jéljempéna riidanalainen
paatos).

Asian tausta

Kantaja esitti 25.6.2020 EUIPO:lle viliintulijan eli Lego Juris A/S:n oikeudellisen edeltédjan Kirkbi
A/S:n 1.4.1996 jattamastd hakemuksesta 18.4.2000 numerolla 50450 kayton perusteella syntyneen
erottamiskyvyn nojalla rekisteréidyn EU-tavaramerkin mitdttdomyysvaatimuksen seuraavan
kolmiulotteisen merkin osalta:

7~ B e 7 ey
Oy agiEn

T— — ~ T L=

Tavarat ja palvelut, jotka riidanalainen tavaramerkki kattaa ja joiden osalta mitattomaksi
julistamista vaadittiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvilistéd luokitusta tavaramerkkien
rekisteroimistd varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on
tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 25 ja 28, ja ne vastaavat
seuraavaa kuvausta:

luokka 9: "Koristemagneetit; Tietokonepeliohjelmat; Ladattavat tietokonepelit: nauhoitetut
tietovalineet”

luokka 25: "Vaatteet, jalkineet, padhineet”

luokka 28: "Pelit ja leikkikalut”.
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Mitéattomyysvaatimuksen tueksi vedottiin Euroopan unionin tavaramerkistd 14.6.2017 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154,
s. 1) 59 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, tarkasteltuna yhdessd saman asetuksen
7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i ja ii alakohdan kanssa, tarkoitettuihin perusteisiin.

Mitédttomyysosasto hylkasi mitattomyysvaatimuksen kokonaisuudessaan 25.6.2021.
Kantaja valitti 3.8.2021 EUIPO:ssa mitattomyysosaston paatoksesta.

Valituslautakunta hylkési valituksen kokonaisuudessaan riidanalaisella paatokselld. Se katsoi
lahinnd, ettei ollut osoitettu, ettd riidanalainen tavaramerkki, joka on sellaisen leluhahmon
muoto, jonka padssd on nuppi, kuuluisi asetuksen 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan a alakohdan,
tarkasteltuna yhdessd saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i ja ii alakohdan kanssa,
mitdttomyysperusteiden soveltamisalaan kaikkien luokkiin 9, 25 ja 28 kuuluvien tavaroiden osalta.

Asianosaisten ja muiden osapuolten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paatoksen

— julistaa riidanalaisen tavaramerkin mitattomaksi

— velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkayntikulut.

EUIPO ja valiintulija vaativat lahinn4, ettd unionin yleinen tuomioistuin
— hylkaa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkayntikulut.

QOikeudellinen arviointi

Kun otetaan huomion asianomaisen rekisterdintihakemuksen jattdmispédiva eli 1.4.1996, joka on
ratkaiseva pdivimadra sovellettavan aineellisen oikeuden mairittimisen kannalta, kisiteltavan
asian tosiseikkoihin sovelletaan yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattuna Euroopan
unionin tavaramerkistda 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009
(EUVL 2009, L 78, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna ja itse asetuksella 2017/1001
korvattuna) aineellisia sddnnoksid (ks. vastaavasti maardys 5.10.2004, Alcon v. SMHYV,
C-192/03 P, EU:C:2004:587, 39 ja 40 kohta ja tuomio 23.4.2020, Gugler France/Gugler ja EUIPO,
C-736/18 P, ei julkaistu, EU:C:2020:308, 3 kohta oikeuskaytdntoviittauksineen).

Késiteltdvassd asiassa kyseessd olevien aineellisten sdéntdjen osalta valituslautakunnan
riidanalaisessa padtoksessd ja asianosaisten kirjelmissadn asetuksen

2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i ja ii alakohtaan ja 59 artiklan 1 kohdan a alakohtaan
tekemilld  viittauksilla ~on  ndin  ollen  katsottava  tarkoitettavan  asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i ja ii alakohtaa sekd sen 51 artiklan 1 kohdan
a alakohtaa, jotka ovat nyt késiteltdvin asian osalta sisélloltadn olennaisilta osin samanlaiset.
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Lisdksi siltd osin kuin vakiintuneen oikeuskaytinnon mukaan menettelysddntoja katsotaan yleensa
voitavan soveltaa sind pdivand, jona ne tulevat voimaan (ks. tuomio 11.12.2012, komissio v.
Espanja, C-610/10, EU:C:2012:781, 45 kohta oikeuskdyténtoviittauksineen), nyt késiteltdvaan
asiaan sovelletaan asetuksen 2017/1001 menettelysaannoksia.

Riidanalaisen tavaramerkin mitdttomdksi julistamista koskevat vaatimuKkset

Vaatimustensa toisella kohdalla kantaja vaatii unionin yleistd tuomioistuinta julistamaan
riidanalaisen tavaramerkin mitéttomaksi.

Tdmén osalta on huomautettava, ettd vaatiessaan unionin yleistd tuomioistuinta julistamaan
riidanalaisen tavaramerkin mitdttomaksi, kantaja esittdd asetuksen

2017/1001 72 artiklan 3 kohdan nojalla padtoksen muuttamista koskevan vaatimuksen, jolla
pyritddn siihen, ettd unionin yleinen tuomioistuin tekee péaétoksen, joka valituslautakunnan olisi
pitanyt tehda (ks. vastaavasti tuomio 21.3.2012, Feng Shen Technology v. SMHV — Majtczak
(ES), T-227/09, EU:T:2012:138, 54 kohta oikeuskaytdntoviittauksineen).

Tutkittavaksi ottaminen

Kanteen tutkittavaksi ottaminen luokkiin 9 ja 25 kuuluvien tavaroiden osalta

EUIPO ja viliintulija vaittavit, ettd kanne on jatettdvd tutkimatta luokkiin 9 ja 25 kuuluvien
tavaroiden osalta. EUIPO vaiittda erityisesti, ettd kannekirjelmdsséa esitetyissé huomautuksissa
tyydytdén vetoamaan siihen, ettd riidanalainen tavaramerkki ei sovellu luokkaan 28 kuuluvien
pelien ja leikkikalujen suojaamiseen, mutta kannekirjelméssa ei sen sijaan esitetd argumentteja,
joilla riidanalaisen paatoksen laillisuus kyseenalaistettaisiin luokkiin 9 ja 25 kuuluvien tavaroiden
osalta.

Unionin yleisen tuomioistuimen tydjarjestyksen 177 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaan
kannekirjelmdssd on mainittava muun muassa oikeudenkdynnin kohde sekd perusteet ja
perustelut, joihin asiassa vedotaan. Ndiden mainintojen on oltava riittdvén selkeitd ja tasmallisig,
jotta vastaaja voi valmistella puolustuksensa ja jotta unionin yleinen tuomioistuin voi tarvittaessa
ratkaista kanteen tukeutumatta muihin tietoihin. Oikeusvarmuuden ja hyvdn oikeudenhoidon
takaamiseksi kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytyksend on, ettd ne olennaiset tosiseikat ja
oikeudelliset seikat, joihin kanne perustuu, kayvit ilmi ainakin péépiirteittéin itse kannekirjelmén
tekstistd, kunhan ne on esitetty johdonmukaisesti ja ymmarrettivésti (ks. tuomio 7.12.2022,
Borussia VfL 1900 Monchengladbach v. EUIPO — Neng (Fohlenelf), T-747/21, ei julkaistu,
EU:T:2022:773, 17 kohta oikeuskaytdntoviittauksineen).

Kasiteltdvand olevassa asiassa on todettava, ettd kannekirjelmddn ei sisdlly mitddn erityisia
argumentteja luokkiin 9 ja 25 kuuluvien tavaroiden osalta eikd siind varsinkaan esitetd syitd,
joiden vuoksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i tai ii alakohtaa olisi
sovellettava Kkyseisiin tavaroihin. Kannekirjelmda ei ndin ollen tdytd tydjérjestyksen
177 artiklan 1 kohdan d alakohdan vdhimmaisvaatimuksia mainittujen tavaroiden osalta.

Tastd seuraa, ettd kanne on jdtettdva tutkimatta siltd osin kuin se koskee luokkiin 9 ja 25 kuuluvia
tavaroita.

4 ECLLI:EU:T:2023:780
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Kantajan yleinen viittaus EUIPO:ssa esittdmiinsd kirjelmiin

Kantaja viittaa kannekirjelmén 18, 54 ja 68 kohdassa kaikkiin seikkoihin, jotka se on aikaisemmin
esittdnyt mitdttomyysosastossa ja valituslautakunnassa. Sen tarkoituksena on sisdllyttdd ndama
seikat nyt késiteltdvin kanteen perusteisiin.

Tamaén osalta on muistutettava, ettd Euroopan unionin tuomioistuimen perussaannén 21 artiklan
ensimmadisen kohdan ja tyojérjestyksen 177 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla kanteessa on
mainittava perusteet ja perustelut, joihin asiassa vedotaan, ja yhteenveto kyseisistd perusteista.
Vakiintuneen oikeuskdytinnon mukaan on niin, ettd vaikka kannekirjelméd voidaan tukea ja
tdydentdd tietyiltd osin viittaamalla sen liitteend olevien asiakirjojen kohtiin, yleisluonteisella
viittauksella joihinkin asiakirjoihin, vaikka ne olisivatkin kannekirjelmin liitteind, ei korjata sit4,
ettei kanteessa ole mainittu olennaisia oikeudellisia perusteita ja perusteluja, jotka siind on edella
mainittujen sddnnosten mukaan mainittava. Unionin yleisen tuomioistuimen tehtdvéiné ei ole
asettua asianosaisten tilalle ja yrittdd etsid merkityksellisid tekijoitd asiakirjoista, joihin ndma
viittaavat (ks. tuomio 8.7.2010, Engelhorn v. SMHV — The Outdoor Group (peerstorm), T-30/09,
EU:T:2010:298, 18 ja 19 kohta oikeuskédytantoviittauksineen ja tuomio 2.3.2022, Distintiva
Solutions v. EUIPO — Makeblock (Makeblock), T-86/21, ei julkaistu, EU:T:2022:107, 22 kohta
oikeuskéytdntoviittauksineen).

Tastd seuraa, ettd kannetta ei voida ottaa tutkittavaksi siltd osin kuin siind viitataan EUIPO:ssa
esitettyihin kirjelmiin, koska siind tehtyd yleisluonteista viittausta ei voida yhdistda itse
kannekirjelmissd kehiteltyihin perusteisiin ja perusteluihin.

Asiakysymys

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi ldhinnd kahteen kanneperusteeseen, joista ensimmaiinen koskee
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohdan, tarkasteltuna yhdessd saman
asetuksen 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan kanssa, rikkomista ja toinen kyseisen asetuksen
7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan, tarkasteltuna yhdessé sen 51 artiklan 1 kohdan
a alakohdan kanssa, rikkomista. Se viittdd yhtdaltd, ettéd riidanalainen tavaramerkki muodostuu
yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta, ja toisaalta, ettd tdmd tavaramerkki
muodostuu yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi valttamattomastd muodosta.

Erityisesti asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohdasta ilmenee, ettd EU-tavaramerkki
julistetaan mitattoméaksi EUIPO:lle tehdylld vaatimuksella, jos kyseinen tavaramerkki on
rekisteroity saman asetuksen 7 artiklan sddnnosten vastaisesti.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i ja ii alakohdan mukaan merkkejd, jotka
muodostuvat yksinomaan joko tavaran luonteenomaisesta muodosta tai teknisen tuloksen
saavuttamiseksi valttimattomasta muodosta, ei rekisteroida.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen muotojen rekisteréinnin
epddmisen perimmadisend tarkoituksena on valttdd se tilanne, ettd tavaramerkistd johtuvaa
pysyvaa yksinoikeutta kaytettdisiin sellaisten muiden oikeuksien sdilyttimiseen, joille unionin
lainsdétdja on asettanut vanhentumisajat (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 14.9.2010, Lego
Juris v. SMHV, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 45 kohta ja tuomio 18.9.2014, Hauck, C-205/13,
EU:C:2014:2233, 19 ja 20 kohta).

ECLI:EU:T:2023:780 5
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Euroopan unionin tavaramerkkida koskee pitevyysolettama, joten mitdttoméksi julistamista
koskevan vaatimuksen esittdjan tehtdvdnd on esittdd EUIPO:ssa konkreettiset seikat, joilla
kyseenalaistetaan tavaramerkin pétevyys (ks. vastaavasti tuomio 13.9.2013, Fiirstlich Castell’sches
Dominenamt v. SMHV - Castel Freres (CASTEL), T-320/10, EU:T:2013:424, 27 ja 28 kohta).

Osoittaakseen, ettd riidanalainen tavaramerkki kuuluu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
e alakohdan i ja ii alakohdan mitdttomyysperusteiden soveltamisalaan, kantaja esitti
kasiteltavassa asiassa EUIPO:lle seuraavat riidanalaisen paatoksen 38 kohdassa luetellut todisteet:

— BDR 1: riidanalaisen tavaramerkin rekisteriote
— BDR 2: yleiskatsaus "hahmon” historiaan ja kehitykseen vuodesta 1975 lahtien

— BDR 3: ote teoksesta Lego Minifigure year by year — A visual History (Dorling Kindersley,
Lontoo, 2013)

— BDR 4: ote teoksesta Das Lego Buch (Dorling Kindersley, Miinchen, 2020)

— BDR 5: ote teoksesta Lego Minifiguren, eine Erfolgsgeschichte von 1978 bis heute (Dorling
Kindersley, Miinchen, 2010)

— BDR 6: Lego-palikan patentti US nro 3 005 282, 24.10.1961 (Toy Building Brick)

— BDR 7: Yhdistyneen kuningaskunnan patenttia nro 866 557 koskeva julkaisu 26.4.1961 lelujen
rakennuslaatikoiden kehittymisesta

— BDR 8: ote teoksesta Lego Minifigure year by year — A visual History (Dorling Kindersley,
Lontoo, 2013)

— BDR 9: saksalaista patenttia DE 28 36 971 C2 koskeva julkaisu sellaisten koottavien osatekijoi-
den suunnittelusta, joilla voidaan saada asianomaisen hahmon jalat pyériméaan.

Aluksi on todettava, ettd riidanalaista tavaramerkkia on jo késitelty tuomiossa 16.6.2015,
Best-Lock (Europe) v. SMHV — Lego Juris (Nupilla varustetun leluhahmon muoto) (T-396/14, ei
julkaistu, EU:T:2015:379), pysytetty mdadrdyksella 14.4.2016, Best-Lock (Europe) v. EUIPO
(C-452/15 P, ei julkaistu, EU:C:2016:270). Kyseisessd tuomiossa unionin yleinen tuomioistuin
hylkédsi mitattomyysvaatimuksen, joka perustui samoihin perusteisiin kuin ne, joihin vedotaan
kasiteltavassd asiassa, mutta jonka esittéjé ei ollut taiméan asian kantaja. Koska asianosaiset eivit ole
samat, kyseinen tuomio ei siis ole oikeusvoimainen nyt kisiteltdvin asian osalta.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohdan rikkomista koskeva
ensimmdinen kanneperuste

Kantaja vaittdd, ettd valituslautakunta teki arviointivirheitd soveltaessaan asetuksen
N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohdassa sdéddettyéd hylkdysperustetta.

Ensinndkin kantaja viittdd kyseessd olevan tavaran luonteesta, ettd kyseessd on viliintulijan
moduulirakentamistavan kanssa yhteensopiva “yhteenliitettdvd rakennushahmo”. Se moittii
valituslautakuntaa siitd, ettei tdm& perustanut arviointiaan konkreettiseen tavaraan vaan
yleisemmin luokkaan 28 kuuluvien pelien ja leikkikalujen ryhméén kuuluvaan ”leluhahmoon”.

6 ECLLI:EU:T:2023:780
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Toiseksi kantaja viittda riidanalaisen tavaramerkin olennaisista piirteistd, ettd niitd on arvioitava
kyseisen tavaramerkin konkreettisen muodon kannalta. Sen mukaan piirre voi olla
oikeuskaytinnossd tarkoitetulla tavalla olennainen, vaikka se ei olekaan térkeimpien piirteiden
joukossa. Se viittdd, ettd ndihin piirteisiin eivdat kuulu ainoastaan péd, keho, késivarret ja jalat,
vaan my0s nuppi hahmon pééssé, koukuilla varustetut kédet ja jalkojen takaosassa ja jalkaterien
alla olevat ontot osat niiden yhdistdmiseksi valiintulijan muihin rakennuspalikoihin.

Kolmanneksi kantaja viittdd osoittaneensa tavaran yleisen tehtdvén osalta, ettd riidanalainen
tavaramerkki ja sen yksittdiset osatekijéat — erityisesti paa seka torso, késivarret ja jalat — on myos
suunniteltu kaikilta osin siten, ettd kyseessd oleva yhteenliitettdvd rakennushahmo ja sen
kyseisessd tavaramerkissd toistetut yksittdiset osatekijit sopivat yhteen viliintulijan muiden
yhteenliitettédvien rakennushahmojen ja muiden rakennuspalikoiden kanssa ja ne voidaan yhdistda
niihin. Kantajan mukaan kyseisen tavaramerkin mikéén piirre ja varsinkaan sen olennainen piirre
tai myoskddn riidanalainen tavaramerkki kokonaisuudessaan ei sisdlld koristeellista eika
mielikuvituksellista osatekijad, joka menisi sen kuvailtua toiminnallisuutta pidemmalle. Kantajan
mukaan ratkaiseva tekijd on se, ettd tdman tavaramerkin kaikki nékyvit piirteet eli péélle, keholle,
kasivarsille ja jaloille annettu muoto palvelevat yksinomaan mainitun hahmon kokoonpantavaa tai
kasattavaa luonnetta tai yhteensopivuutta valiintulijan moduulirakentamistavan kanssa, ja ne ovat
ndin olleen saaneet toiminnallisen muodon. Pddn muoto on kantajan mukaan nidin ollen
suunniteltu tdysin sen mahdollistamiseksi, ettd se voidaan yhdistdad vélittomasti valiintulijan
muihin palikoihin, ja sama koskee kaikkia muita kyseisen tavaramerkin osatekijoita ja erityisesti
torsoa, késivarsia ja jalkoja.

Kantaja paittelee, ettd kukin riidanalaisen tavaramerkin teknisistd ja toiminnallisista piirteistd on
téltd osin yhteenliitettdvan rakennushahmon asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan
i alakohdassa tarkoitettu "yleinen” piirre, jonka timén tavaran luonteenomainen muoto maarittaa.
Se korostaa, ettd silld, voiko tavaralla olla my6s vaihtoehtoinen muoto, ei ole juurikaan merkitysta
tdméan sddnnoksen yhteydessa.

EUIPO ja valiintulija kiistédvét kantajan argumentit.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohdan mukaan merkkeji, jotka
muodostuvat yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta, ei rekisteroida.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohdan asianmukainen soveltaminen
edellyttaa, ettd kyseisen merkin olennaiset piirteet eli merkin tirkeimmaét osatekijiat madritetdan
tapauskohtaisesti joko merkistd saatavan kokonaisvaikutelman perusteella tai tutkimalla
perdkkdin merkin jokainen osatekijd (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 18.9.2014, Hauck,
C-205/13, EU:C:2014:2233, 21 kohta oikeuskéytantoviittauksineen).

Kolmiulotteisen merkin olennaisten piirteiden yksilointi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
e alakohdan i alakohdassa tarkoitetun hylkdysperusteen mahdolliseksi soveltamiseksi voi ndin
ollen tapauksen mukaan ja erityisesti asian vaikeusasteesta riippuen tapahtua kyseisen merkin
pelkdn visuaalisen tutkimisen perusteella tai se voi pdinvastoin perustua perusteelliseen
tarkasteluun, jossa otetaan huomioon arvioinnin kannalta hyddylliset seikat, kuten tutkimukset ja
asiantuntijalausunnot (ks. analogisesti tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV, C-48/09 P,
EU:C:2010:516, 71 kohta).
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Toimivaltainen viranomainen voi siis suorittaa perusteellisen tutkimuksen, jossa otetaan
huomioon rekisterdintihakemusta jétettdessa toimitetun graafisen esityksen ja mahdollisten
selitysten lisdksi muita seikkoja, jotka ovat hyodyllisia merkin olennaisten piirteiden
tunnistamiseksi (ks. analogisesti tuomio 6.3.2014, Pi-Design ym. v. Yoshida Metal Industry,
C-337/12 P-C-340/12 P, ei julkaistu, EU:C:2014:129, 54 kohta).

Tastd seuraa, ettd vaikka kyseisen merkin olennaisten piirteiden tunnistaminen on
lahtokohtaisesti aloitettava tutkimalla sen graafista esitystd, toimivaltainen viranomainen voi
myos viitata muihin hyddyllisiin tietoihin, joiden avulla ndma piirteet voidaan asianmukaisesti
madrittdd ja joihin kuuluu kohdeyleison kasitys (ks. analogisesti tuomio 23.4.2020, Gombdc,
C-237/19, EU:C:2020:296, 30, 31 ja 37 kohta).

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa koskevasta edelld
37-39 kohdassa mainitusta oikeuskdytdnnost, jota sovelletaan analogisesti soveltuvin osin saman
artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohtaan, ilmenee niin ollen, ettd asianomaisen merkin
olennaisten piirteiden tunnistamiseen voidaan kdyttdd muita tietoja kuin yksinomaan graafista
esitystd, esimerkiksi kohdeyleison kasitysta.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohdassa tarkoitetun tavaran
luonteenomaisen muodon arvioimiseksi merkin olennaisia piirteitd on mahdollisuuksien mukaan
arvioitava esitetyn konkreettisen tavaran luonteen kannalta. Téllaista analyysia ei voida tehdd
ottamatta tarvittaessa huomioon konkreettisen tavaran luonteeseen liittyvid lisatekijoitd, vaikka
ne eivit ilmenisikddn graafisesta esityksesta (ks. analogisesti tuomio 19.11.2016, Simba Toys v.
EUIPO, C-30/15 P, EU:C:2016:849, 46 ja 48 kohta ja tuomio 23.4.2020, Gomboc, C-237/19,
EU:C:2020:296, 33 kohta).

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohdassa sdddettya hylkdysperustetta
sovellettaessa on otettava huomioon se, ettd tavaran luonteenomaisen muodon késite merkitsee
sitd, ettd sellaisia muotoja, joiden olennaiset piirteet ovat luonteenomaisia kyseisen tavaran
tehtdvén tai yleisten tehtévien kannalta, ei myoskddn lahtokohtaisesti voida rekisteroida (ks.
analogisesti tuomio 18.9.2014, Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, 25 kohta).

Kyse on lisdksi olennaisista piirteistd, joita kuluttaja voi etsid kilpailijoiden tavaroista, koska
kyseisilld tavaroilla pyritddn tayttdméan samanlainen tai samankaltainen tehtévé (ks. analogisesti
tuomio 18.9.2014, Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, 26 kohta).

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohtaa ei kuitenkaan voida soveltaa, jos
tavaramerkin rekisterdintihakemus koskee sellaista tavaran muotoa, jossa toisella tavaran
ei-toiminnallisella osatekijdlld, kuten koristeellisella tai mielikuvituksellisella osatekijilld, on
tirked tai keskeinen merkitys (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 18.9.2014, Hauck, C-205/13,
EU:C:2014:2233, 22 kohta oikeuskéytantoviittauksineen).

Tédstd seuraa, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohdassa sdddettya
hylkaysperustetta ei voida soveltaa, kun on olemassa vahintddn yksi muodon olennainen piirre,
joka ei muodostu tavaran luonteenomaisesta muodosta, jolloin riidanalainen tavaramerkki ei
muodostu “yksinomaan” tavaran luonteenomaisesta muodosta.

Ensimmadisen kanneperusteen perusteltavuutta on tarkasteltava néistd lahtokohdista késin.
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— Tavaran luonteen mddrittdminen

Valituslautakunta totesi riidanalaisen péédtoksen 41-44 kohdassa kyseessd olevan tavaran
luonteesta, ettd sekd kantajan esittimédn ndyton ettd kdytdnnon kokemuksen perusteella oli
"varmaa”, ettd Kkyseessd oli Lego-leluhahmo eikd kantajan viittama vyhteenliitettdava
rakennushahmo. Valituslautakunta katsoi, ettd vaikka on toki kiistatonta, ettd Lego-leluhahmo
on yhteensopiva viliintulijan moduulirakentamistavan kanssa (jonka "osa” se ei vélttadmatta ole,
toisin kuin Lego-palikka), on kuitenkin myds yleisesti tunnettua, ettd tdméan leluhahmon kanssa
on ldahtokohtaisesti mahdollista leikkid tdsmélleen samalla tavoin kuin minkd tahansa
leluhahmon kanssa (eli pitamalld siitd kiinni, liikuttamalla sitd, purkamalla se osiin jne.)
tarvitsematta vélttimattd yhdistdad sitd kyseiseen moduulirakentamistapaan. Valituslautakunta
totesi ndin ollen, ettd nyt késiteltava asia koskee luokkaan 28 kuuluvien "pelien ja leikkikalujen”
ryhmadn kuuluvaa leluhahmoa.

Ensimmadisessd kanneperusteessaan kantaja moittii valituslautakuntaa ensinnékin siitd, ettd tama
madritteli tavaran luonteen "leluhahmoksi”. Kantajan mukaan kyseessé on selvésti valiintulijan
moduulirakentamistavan kanssa yhteensopiva “yhteenliitettdvd rakennushahmo”. Riidanalaisen
tavaramerkin olennaisia piirteitd on ndin ollen arvioitava suhteessa konkreettiseen tavaraan,
jonka tidllainen yhteenliitettdvd rakennushahmo muodostaa. Ne eiviat voi kantajan mukaan
rajoittua abstraktisti kyseisen leluhahmon paahén, torsoon, késivarsiin ja jalkoihin.

Aluksi on todettava, ettéd kyseessd oleva hahmo muodostuu “leluhahmosta”, jota voidaan vapaasti
pitdd leikkimiseen tarkoitettuna ja siihen kayttdd riippumatta muista tavaroista tai leikkikaluista
yleensd ja, tdsmallisemmin todettuna, véliintulijan moduulirakentamistavasta. Nayttona
valituslautakunta viittasi riidanalaisen paitoksen 74 kohdassa perustellusti kantajan esittimé&én
liitteeseen BDR 3, jonka mukaan kyseessd oleva hahmo luotiin “roolipeleihin” (role-play)
osallistumista ja "tarinoiden kertomista” (storytelling) varten.

Asiakirja-aineistossa ei ole mitddn, minka perusteella voitaisiin olettaa, ettd kyseessd olevaa
leluhahmoa voitaisiin kayttda ainoastaan yhdessé viliintulijan rakennuspalikoiden kanssa. Téssa
yhteydessi ei voida pitdd ratkaisevana sitd, ettd kyseisessd leluhahmossa on nuppi tai koloja. Néin
ollen sitd, ettd mainittu leluhahmo on tarkoitettu leikkimistd varten, ei voida rajata siten, ettd se
koskisi pelkastdan "yhteenliitettdvan rakennushahmon” kédyttamista leikkimistarkoitukseen.

Valituslautakunta katsoi ndin ollen perustellusti riidanalaisen péaatoksen 44 kohdassa, ettd
kyseessd oleva hahmo on luokkaan 28 kuuluvien “pelien ja leikkikalujen” ryhméddn kuuluva
leluhahmo.

On kuitenkin todettava, ettd kyseessd oleva hahmo on myo6s "yhteenliitettdvd rakennushahmo”,
joka on yhteensopiva viliintulijan rakennuspalikkajarjestelméan kanssa ja joka kuuluu luokkaan 28
kuuluvien ”pelien ja leikkikalujen” yleiseen alaryhmaan.

Toisin kuin aikaisemmassa mitattdmyysmenettelyssd, joka johti 16.6.2015 annettuun tuomioon
Nupilla varustetun leluhahmon muoto (T-396/14, ei julkaistu, EU:T:2015:379), késiteltavassa
asiassa kantajan tédssd oikeudenkdynnissd esittimédn konkreettisen selvityksen perusteella on
nimittdin katsottava, etti se, ettéd kyseessé oleva hahmo on liitettdvissd moduulirakentamistapaan,
voidaan péitelld riidanalaisesta tavaramerkistd, kun otetaan huomioon sen graafinen esitys, mutta
myo6s muista hyodyllisistd seikoista ja erityisesti siitd, ettd yleiso tuntee valiintulijan
moduulirakentamistavan kaltaiset rakentamistavat, kuten kantajan asiakirja-aineistoon
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sisallyttdmistd asiakirjoista ilmenee (ks. edelld 27 kohta), siltd osin kuin ne voidaan yhdistda
perusteisiin ja argumentteihin, jotka tima esitti unionin yleisesséd tuomioistuimessa (ks. edelld
21 kohta).

Kirjan Lego Minifigure year by year — A visual History otteesta muodostuvasta liitteestd BDR 3
ilmenee ndin ollen, ettd Lego-hahmoilla "on kehossaan liittimid, jotka ovat yhteensopivia
Lego-palikoiden ja muiden osatekijoiden kanssa” ja ettd ne "voidaan purkaa osiin ja niitd voidaan
yhdistdd muiden hahmojen osiin tdysin uuden henkilohahmon luomiseksi”.

Lisdksi se, ettd yleiso tuntee viliintulijan moduulirakentamistavan kaltaiset rakentamistavat, on
oikeuskaytinnossd tarkoitettu yleisesti tunnettu tosiseikka eli tosiseikka, jonka kuka tahansa
todenndkoisesti tietdd tai joka voidaan saada selville yleisesti saatavilla olevista ldhteistd, ilman
ettd tdltd osin edellytetddn minkddnlaista ndyttod (ks. vastaavasti tuomio 10.11.2011, LG
Electronics v. SMHV, C-88/11 P, ei julkaistu, EU:C:2011:727, 27-29 kohta
oikeuskaytdntoviittauksineen ja tuomio 24.10.2018, Bayer v. EUIPO — Uni-Pharma (SALOSPIR),
T-261/17, ei julkaistu, EU:T:2018:710, 42 kohta oikeuskdytdntoviittauksineen). Unionin
tuomioistuin on ndin ollen katsonut, ettd tunnettujen tosiseikkojen paikkansapitdvyyttd ei ole
tarpeen selvittdad ja ettd lisdksi unionin yleisen tuomioistuimen toteamus siitd, ovatko kyseiset
tosiseikat tunnettuja, on luonteeltaan tosiseikkoja koskeva arviointi (ks. vastaavasti tuomio
17.9.2020, EUIPO v. Messi Cuccittini, C-449/18 P ja C-474/18 P, ei julkaistu, EU:C:2020:722,
57 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).

Siitd, ettd kyseessd oleva hahmo on yhdistettdvisséd ja purettavissa osiin ja ettd se sopii yhteen
vdliintulijan rakennuspalikoiden kanssa, seuraa ndin ollen, ettd tdimd hahmo kuuluu myds
“yhteenliitettdvien rakennushahmojen” ryhméaén. Toisin kuin véliintulija vaittdd, kyseinen ryhma
ei rajoitu konkreettisesti kyseesséd olevaan hahmoon, vaan se voi sisaltda useita muitakin hahmoja.

Valituslautakunta esitti ndin ollen virheellisesti riidanalaisen pdatoksen 43 kohdassa, ettd
mahdollisuus leikkié kyseessd olevan leluhahmon kanssa tarvitsematta valttamatta yhdistaa sita
valiintulijan moduulirakentamistapaan saattaa estdd sen luokittelun yhteenliitettaviksi
rakennushahmoksi. Mahdollisuus kayttda kyseessd olevaa hahmoa leikkimiseen valiintulijan
moduulirakentamistavasta riippumatta ei nimittdin ole riidanalaiselle tavaramerkille annetun
muodon piirre eika silld ole merkitystd sen yhteenliitettdvin rakennushahmon luonteen kannalta.

Valituslautakunta totesi myos virheellisesti riidanalaisen péaidtoksen 48 kohdassa, ettd kun otetaan
huomioon riidanalaisen tavaramerkin graafinen esitys, siind ei selvisti ja yksiselitteisesti toisteta
"yhteenliitettavaa rakennushahmoa”. Kun kantajan esitystd ja sen esittdmad ndyttod tarkastellaan
se huomioiden, miten yleisd tuntee viliintulijan moduulirakentamistavan, voidaan nimittdin
ymmartad, ettd kyseessd olevalla muodolla on yhteenliitettavan rakennushahmon yleiset tehtavit.
Kyseisen muodon ymmairtdminen télld tavoin ei edellytd sellaisten lisépiirteiden tarkastelua, jotka
eivit ole osa mainittua tavaramerkkia.

Téastd seuraa, ettd valituslautakunta teki riidanalaisen paatoksen 41-44 kohdassa arviointivirheen,
kun se tyytyi toteamaan, ettd riidanalaisesta tavaramerkistd muodostuva tavara on luonteeltaan
yksinomaan ’leluhahmo”, ja jétti ndin ollen toteamatta, ettd se on myos luonteeltaan
"yhteenliitettdva rakennushahmo”.

Tamaén osalta on katsottava, ettd kyseessd oleva tavara on luonteeltaan kaksitahoinen eli silld on

samanaikaisesti ihmisen piirteitd omaavan leluhahmon luonne, kuten valituslautakunta katsoi
16.6.2015 annetun tuomion Nupilla varustetun leluhahmon muoto (T-396/14, ei julkaistu,
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EU:T:2015:379) johdosta, ja "yhteenliitettdvian rakennushahmon” luonne, ja sen tekninen tulos on
yhteenliitettdvyys ja modulaarisuus véliintulijan rakentamistavan kanssa, kuten kantaja toistuvasti
vaittdd. Tama tavara muodostuu siis “yhteenliitettdvistd leluhahmosta”, jolla on kaksi tarkoitusta
eli leikkiminen, joka on luonteeltaan ei-tekninen tarkoitus, ja yhdistiminen tai
yhteenkytkettdvyys, joka on luonteeltaan tekninen tarkoitus.

On ndin ollen todettava, ettd vaikka valituslautakunta katsoi perustellusti, ettd kyseessd oleva
tavara kuuluu luonteeltaan leluhahmojen ryhmaéddn, se teki arviointivirheen, kun se jatti
katsomatta, ettéd kyseinen tavara kuuluu luonteeltaan myo6s yhteenliitettavien rakennushahmojen
ryhmaan.

— Merkin olennaisten piirteiden mddrittdminen

Valituslautakunta totesi riidanalaisen paiatoksen 45-47 kohdassa riidanalaisen tavaramerkin
olennaisista piirteistd, ettd kyseinen tavaramerkki on kolmiulotteinen merkki leluhahmon tai
ihmismdisen hahmon muodossa ja siis muistuttaa ihmistd. Valituslautakunta tukeutui 16.6.2015
annettuun tuomioon Nupilla varustetun leluhahmon muoto (T-396/14, ei julkaistu,
EU:T:2015:379, 30 ja 32 kohta) ja katsoi, ettd kun otetaan huomioon kyseisen tavaramerkin
graafinen esitys ja se, ettd se on muodoltaan ihmisen ulkondén omaava hahmo, kyseisen
tavaramerkin olennaiset piirteet ovat péd, keho, kdsivarret ja jalat, jotka ovat valttimattomia
tillaisen ulkondon antamiseksi kyseiselle hahmolle. Valituslautakunnan mukaan kyseessa olevan
leluhahmon késien graafista esitystd, sen péadssé olevaa nuppia ja sen jalkaterien alla ja jalkojen
takaosassa olevia koloja ei sitd vastoin voida pitdd riidanalaisen tavaramerkin luoman
kokonaisvaikutelman eikd sen muodostavien osatekijoiden analyysin tuloksen kannalta kyseisen
tavaramerkin tdrkeimpind piirteind eivdtka ne siis muodosta kyseessd olevan muodon olennaista
piirretta.

Riidanalaisen paatoksen 48—50 kohdassa valituslautakunta katsoi, etté riidanalainen tavaramerkki
ei esitd selvasti ja yksiselitteisesti kantajan véittdméaa “yhteenliitettdvad rakennushahmoa”, vaan
ettd graafisesta esityksestd, kyseisen tavaramerkin luomasta kokonaisvaikutelmasta ja sen
osatekijoiden analyysistd ilmenee selvisti, ettd kyseessd on ihmisté esittdvan leluhahmon muoto.
Sen mukaan kyseisen merkin kokonaisvaikutelmasta tai sen osatekijoiden tarkastelusta ei ilmene
varmasti, ettd mainitun merkin olennaiset tai tdrkeimmaét piirteet ovat kyseisen hahmon osiin
purettavuus, kasattavuus tai yhteensopivuus, kuten kantaja viitti. Kantajan argumentti merkitsee
valituslautakunnan mukaan sitd, ettd riidanalaisen merkin muotoon lisdtdédn yliméardisia
osatekijoita, jotka eivit todellisuudessa kuulu siihen, ja tdllainen omavaltainen lisddminen on sen
mukaan laitonta. Valituslautakunta lisési, ettd vaikka on toki mahdollista, ettd Lego-leluhahmo
puretaan osiin ja ettd se on yhteensopiva viliintulijan moduulirakentamistavan kanssa, ei
kuitenkaan ole osoitettu, ettd nima piirteet olisivat késiteltdvassa asiassa tarkeimpid siten, ettd ne
voitaisiin luokitella riidanalaisen merkin olennaisiksi piirteiksi. Sen mukaan osiin purettavuudella,
kasattavuudella tai yhteensopivuudella ei ole olennaista merkitystd Lego-leluhahmon tehtédvian
kannalta, kun sitd tarkastellaan sellaisenaan, eli ihmisen muotoisena leluhahmona, jonka kanssa
on mahdollista leikkid néistéd viimeksi mainituista piirteista riippumatta.

Valituslautakunta totesi riidanalaisen paatoksen 51 kohdassa, ettd riidanalaisessa tavaramerkissa
on pieni leluhahmo, joka esittdd erityisen ulkomuodon omaavaa henkilohahmoa, mutta joka ei
muodostu "yksinomaan pelien tai leikkikalujen yleisistd piirteistd”. Sen mukaan kyseinen
tavaramerkki viittaa pikemminkin sellaiseen tavaroiden muotoon (leluhahmo), jonka osalta muut
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koristeelliset ja mielikuvitukselliset osatekijit, joilla ei ole "tdimén tavaran tyypillistd yleistad
tehtdvad”, ovat térkeitd tai olennaisia. Késiteltdvassa asiassa kyseessd olevat osatekijit ovat ne,
jotka kantaja on itse yksityiskohtaisesti tunnistanut, eli

sylinterimdinen p&d, jonka keskelle on kiinnitetty nuppi (silmine ja suineen, ilman nen&a
tai korvia)

lyhyt suorakulmainen kaula

puolisuunnikkaan muotoinen torso, joka sivusuunnasta tarkasteltuna taipuu eteen ja taakse

kyyndrpdiden tasolla hieman taipuneet kasivarret, jotka paattyvat koukkujen muotoisiin kasiin

jalat ja jalkaterien alla kohoumat seké kaksi pyoreédé koloa jalkojen takaosassa ja

se, ettd jalat ja torso ovat suhteessa suunnilleen yhta pitkat.

Kantaja viittdd, ettd kyseessd olevan hahmon olennaisiin piirteisiin kuuluvat paitsi pésd, torso,
kasivarret ja jalat myos nuppi hahmon paassd, koukuilla varustetut kédet ja jalkojen takaosassa ja
jalkaterien alla olevat ontot osat niiden yhdistdmiseksi viliintulijan muihin rakennuspalikoihin.

Aluksi on todettava, ettd — toisin kuin kantaja viittdd — ilmaisu “olennaiset piirteet” on
ymmadrrettivd siten, ettd silld tarkoitetaan merkin tdrkeimpid osatekijoitd (tuomio 14.9.2010,
Lego Juris v. SMHV, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 69 kohta ja tuomio 30.3.2022, Etablissement
Amra v. EUIPO - eXpresio, estudio creativo (Ponnahtavan kengén muoto), T-264/21, ei
julkaistu, EU:T:2022:193, 33 kohta).

Vakiintuneen oikeuskdytdnnén mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan
i alakohdan asiamukainen soveltaminen edellyttdd, ettd kyseisen merkin olennaiset piirteet eli sen
tarkeimmat osatekijat tunnistetaan asianmukaisesti kussakin yksittdistapauksessa tukeutumalla
kyseistd merkistd saatavaan kokonaisvaikutelmaan tai tutkimalla perdkkdin sen kukin osatekija
(ks. edella 36 kohta).

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa, joka on sovellettavissa
analogisesti soveltuvin osin saman artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohtaan, koskevasta
viimeaikaisesta oikeuskdytdnnostd ilmenee liséksi, ettd pelkdn graafisen esityksen ohella muita
tietoja, kuten kohdeyleison kasitystd, voidaan kayttdd kyseisen merkin olennaisten piirteiden
tunnistamiseksi (ks. edella 40 kohta).

Késiteltdvassd asiassa valituslautakunta toki katsoi perustellusti riidanalaisen péaéatoksen
46 kohdassa, ettd kyseessd olevan leluhahmon olennaisia piirteitd ovat ne, jotka antavat sille
ihmisen ulkomuodon, eli paa, torso, késivarret ja jalat.

Tamdn osalta on korostettava, ettd valituslautakunta piti niin ikddn perustellusti riidanalaisen
paiatoksen 51 kohdassa my0s olennaisina asianomaisen hahmon koristeellisia ja
mielikuvituksellisia osatekijoitd, joita ovat péddn sylinterimdinen muoto, kaulan lyhyt ja
suorakulmainen muoto sekd torson puolisuunnikkaan muoto. Mallin suorakulmaiset ja
kompaktit muodot sekd yleiset mittasuhteet ovat myos kyseisen hahmon térkeitd graafisia
osatekijoita.
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Ihmisen piirteitd omaavan leluhahmon muodon graafisen esityksen perusteella valituslautakunta
kuitenkin rajoitti virheellisesti riidanalaisen tavaramerkin olennaiset piirteet edelld 69
ja 70 kohdassa mainittuihin piirteisiin ja totesi ldhinnd, ettd kyseisen leluhahmon pédssé oleva
nuppi, koukut sen késissd ja kolot sen jalkaterien alla ja jalkojen takaosassa, joiden tehtdvaa ei
voida paitelld kyseisestd tavaramerkistd, eivat myotdvaikuta leluhahmon, jolla on ainoastaan
ihmisen piirteitd ja joka on tarkoitettu roolipeleja ja tarinoiden kertomista varten, yleiseen
tehtdvddn, joten kyseiset osatekijat eivdt voi kuulua asianomaisen leluhahmon olennaisiin
piirteisiin.

Olennaiset piirteet, jotka perustuvat asianomaisen hahmon pédssé olevaan nuppiin, koukkuihin
kdsien alla ja koloihin jalkaterien alla ja jalkojen takaosassa, voidaan nimittdin paatella
riidanalaisesta tavaramerkistd sen graafisen esityksen perusteella, mutta myos muista tiedoista ja
erityisesti siitd, ettd yleiso tuntee viliintulijan moduulirakentamistavan, mikd ilmenee kantajan
asiakirja-aineistoon liittdmistd asiakirjoista (ks. edelld 27, 53 ja 54 kohta), siltd osin kuin ne
voidaan yhdistdd sen tdmdn unionin yleisessd tuomioistuimessa esittimiin perusteisiin ja
argumentteihin (ks. edelld 21 kohta), ja se on myds yleisesti tunnettu tosiseikka (ks. edella
55 kohta).

On niin ollen todettava, ettd asianomaisen hahmon nuppi paassé, koukut késissa ja kolot jalkojen
takaosassa ja jalkaterien alla ovat riidanalaisen tavaramerkin olennaisia piirteitd, kun otetaan
huomioon sen “yhteenliitettdvdn rakennushahmon” luonne. Ndma seikat ovat tarkeitd kyseisen
hahmon yhteensopivuuden ja sen kannalta, voidaanko se yhdistdd muihin tavaroihin.

Valituslautakunta teki siis arviointivirheen riidanalaisen paatoksen 45-52 kohdassa, kun se piti
olennaisina yksinomaan ”ei-teknisid” piirteitd, jotka antavat asianomaiselle hahmolle ihmisen
ulkomuodon ja joita ovat pad, torso, kdsivarret ja jalat, ja kun se ndin jatti ndin ollen pitamatta
olennaisina yhteenliitettdvind rakennushahmona tarkasteltavan riidanalaisen tavaramerkin
"teknisid” piirteitd eli padssd olevaa nuppia, kisissd olevia koukkuja ja jalkojen takaosassa ja
jalkaterien alla olevia koloja.

Nidin tehdessddn valituslautakunta tyytyi virheellisesti ottamaan riidanalaisen tavaramerkin
olennaisten piirteiden vahvistamiseksi huomioon kyseisen tavaramerkin graafisen esityksen ja
jatti ottamatta huomioon muita konkreettisen tavaran luonteeseen liittyvid hyodyllisid seikkoja,
joihin kuuluu erityisesti se, tunteeko yleiso viliintulijan moduulirakentamistavan.

Valituslautakunta katsoi myds virheellisesti riidanalaisen péadtoksen 49 kohdassa, ettd kantajan
perusteluilla liséttiin riidanalaiseen muotoon yliméaéaréisid osatekijoitd, jotka eivat todellisuudessa
kuulu siihen, ja ettd téllainen omavaltainen lisidminen on laitonta. Kyseessd olevan hahmon
padssa oleva nuppi, kisissé olevat koukut ja jalkojen takaosassa ja jalkaterien alla olevat kolot ovat
nimittdin selvasti tdhan hahmoon kuuluvia piirteitd, kun sitd tarkastellaan paitsi sen graafisen
esityksen myos muiden hyodyllisten seikkojen perusteella, joihin kuuluu se, ettd yleiso tuntee
vdliintulijan moduulirakentamistavan. Ndmé ominaisuudet eivit ndin ollen mitenkddn merkitse
konkreettiseen tavaraan kuulumattomien osatekijoiden "omavaltaista lisdamistd” siihen.

On todettava, ettd vaikka valituslautakunta katsoi perustellusti, ettd riidanalaisen p&adtoksen
51 kohdassa hyviksytyt piirteet ovat riidanalaisen tavaramerkin olennaisia piirteitd, se teki sitd
vastoin arviointivirheen, kun se jatti pitdmittd olennaisina ylimaaradisid piirteitd, joihin kantaja
vetoaa, eli nuppia padssa, koukkuja kisissd ja koloja jalkojen takaosassa ja jalkaterien alla.
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— Tavaran luonteenomaista muotoa tai sen puuttumista koskeva kysymys

Riidanalaisen paatoksen 51-54 kohdassa valituslautakunta luetteloi edelld 64 kohdassa luetellut
koristeelliset ja mielikuvitukselliset osatekijat ja vahvisti, ettd ndiden osatekijoiden yhdistelma on
suunniteltu siten, ettd kyseessd olevalle leluhahmolle annetaan sen tuottamassa
kokonaisvaikutelmassa omaperdinen tai mielikuvituksellinen ulkomuoto. Se katsoi myos, ettd
leluhahmo kuuluu tavaralajiin, jota koskeva suunnittelun vapaus on ldhtokohtaisesti suuri.
Valituslautakunnan mukaan luokkaan 28 kuuluva leluhahmo tai hahmo voidaan ndin ollen
suunnitella ottamalla konkreettisesti mikéd tahansa muoto, joka poikkeaa riidanalaisen merkin
erityisestd muodosta, ja sitd voidaan muuttaa ja muotoilla mahdollisimman luovasti.
Suunnittelijan mieltymysten mukaan jalat voitaisiin esimerkiksi muotoilla muuta pyoredaa
muotoa kuin rekisterdityd suorakulmaista muotoa kéyttden, ja torsolla voisi olla jokin muu —
suorakulmainen tai pyoristetty — muoto rekisteréidyn puolisuunnikkaan muodon sijaan. Vaikka
leluhahmolla tai ihmisen muotoisella hahmolla on toki oltava péd, keho, kaksi késivartta ja kaksi
jalkaa, jotka antavat sille ihmisen ulkomuodon, konkreettisesti ndimé olennaiset piirteet voivat
olla missé tahansa muodossa.

Riidanalaisen padtoksen 55 ja 56 kohdassa valituslautakunta katsoi, ettd tdllaista suunnittelun
vapautta sovelletaan paitsi kyseessd oleviin luokkaan 28 kuuluviin tavaroihin myos soveltuvin
osin luokkiin 9 ja 25 kuuluviin muihin tavaroihin (joiden osalta kantaja ei ollut esittinyt
konkreettisia selityksid), jos ne on valmistettu leluhahmon tai ihmisen hahmon muodossa, ja sité
suuremmalla syyllg, jos ne on suunniteltu missé tahansa muussa muodossa. Valituslautakunnan
mukaan kantajan selityksistd ei myoskadn ilmennyt selvésti, ettéd riidanalainen merkki muodostuu
"yksinomaan” tavaran luonteenomaisesta muodosta, eivitka syyt, joiden vuoksi kyseiset tavarat oli
"vaistamdttd” suunniteltu rekisterdidyn leluhahmon muodossa, kidyneet mydskédédn selvésti ilmi.
Valituslautakunnan mukaan kantaja ei ollut myoskddn osoittanut, ettd kyseisten tavaroiden
muoto siséltdd niiden luonteenomaiseen muotoon perustuvia osatekijoitd, eikd riidanalaisessa
merkissd kokonaisuutena tarkasteltuna ole tdllaista vidistimédtontd muotoa, joka vélttamatta
vastaisi ndiden samojen tavaroiden ryhmaéa.

Valituslautakunta katsoi riidanalaisen paatoksen 57—-59 kohdassa, ettd pelkistddn se seikka, ettd
konkreettinen hahmo esittda ihmist4, ei riitd kumoamaan riidanalaisen tavaramerkin asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohdan mukaista suojaamiskykyd, koska muussa
tapauksessa tilld sddnnokselld annetun suojan soveltamisala "laajenisi loputtomiin” siité ldhtien,
kun kyseiselld tavaramerkilldi on luonnollinen perusmuoto, kuten nyt kisiteltdvissa asiassa
ihmiskeho. Sen mukaan riidanalainen merkki ei yksinkertaisesti esitd kyseisten luokkiin 9, 25
tai 28 kuuluvien tavaroiden muotoa, koska niiden olennaiset piirteet ovat erottamaton osa ndiden
tavaroiden yleisia tehtédvia. Se katsoi, ettd mainitun artiklan edellytykset eivit tdyttyneet.

Kantaja vaittda lahinn, ettd kyseessé olevan hahmon kaikki nakyvit piirteet (erityisesti pa4, torso,
késivarret ja jalat), ovatpa ne olennaisia tai eivit, on suunniteltu kaikilta osin siten, ettd niilla
varmistetaan tavaran yleinen tehtdva sovittamalla se yhteen viliintulijan rakennuspalikoiden ja
muiden hahmojen kanssa.

On muistettava, ettd sellaisten muotojen rekisterdinti on periaatteessa evittivd, joiden kaikki

olennaiset piirteet ovat erottamaton osa tavaran tehtdvéd tai yleisid tehtédvida (ks. vastaavasti ja
analogisesti tuomio 18.9.2014, Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, 25 kohta).
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On myos korostettava, ettd edelld 44 kohdassa mainitun oikeuskdytdnnén mukaisesti asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohtaa ei voida soveltaa, jos riidanalainen
tavaramerkki koskee sellaista tavaran muotoa, jossa koristeellisella tai mielikuvituksellisella
osatekijalld, joka ei kuulu erottamattomasti tavaran yleiseen tehtévéén, on tirked tai olennainen
merkitys (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 18.9.2014, Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233,
22 kohta oikeuskayténtoviittauksineen).

Niin ollen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohtaa ei voida soveltaa, kun
riidanalainen tavaramerkki esittdaa tavaran muotoa, jolla on véhintddn yksi olennainen piirre, joka
ei liity erottamattomasti tdmédn tavaran yleiseen tehtévédn, tai toisin sanoen kun on olemassa
vahintddn yksi muodon olennainen piirre, joka ei johdu tavaran luonteenomaisesta muodosta,
jolloin riidanalainen tavaramerkki ei muodostu “yksinomaan” tavaran luonteenomaisesta
muodosta (ks. edelld 45 kohta).

Kasiteltdvassd asiassa kyseessd oleva muoto voi siten saada suojaa EU-tavaramerkking, jos
vahintdédn yksi sen olennaisista piirteisté ei ole erottamaton osa leluhahmon tai yhteenliitettédvéan
rakennushahmon yleisté tehtavaa.

On todettava, ettd kyseessd olevan hahmon péan sylinteriméinen tai “tynnyriméinen” muoto ei ole
erottamaton osa leluhahmon yleistd tehtdvdd eikd yhteenliitettdvin rakennushahmon yleista
tehtdvdd. Sama koskee kaulan lyhyttd ja suorakulmaista muotoa sekd torson
puolisuunnikkaanomaista, laakeaa ja kulmikasta muotoa sekd kisivarsien erityistd muotoa
késineen ja jalkojen jalkaterineen.

Se, miten kyseessa olevan muodon olennaiset piirteet on suunniteltu, on siis vain yksi mahdollinen
ilmaisu leluhahmon tai yhteenliitettdvian rakennushahmon yleisen tehtdvin konkreettisesta
soveltamisesta.

Riidanalaisen paatoksen 51 kohdassa mainitut ja edelld 86 kohdassa luetellut koristeelliset ja
mielikuvitukselliset piirteet (ks. edella 64 ja 78 kohta) perustuvat ndin ollen leluhahmon ja
yhteenliitettdvin rakennushahmon suunnittelijan vapauteen. Vaikka ihmisen piirteiden ja
yhdistimismekanismien olemassaolo perustuu pohjimmiltaan tavaran kaksitahoiseen
luonteeseen, ndiden osatekijoiden ulkomuotoon liittyy suuri vapaus. Kun otetaan huomioon
tdma suuri vapaus, joka liittyy yhteenliitettdvien lelurakennushahmojen ulkomuotoon, kyseiset
piirteet voivat esiintyd monissa muissa kuin riidanalaisen tavaramerkin muodoissa.

Valituslautakunta katsoi siis perustellusti riidanalaisen paatoksen 53 kohdassa, ettd kun otetaan
huomioon néiden olennaisten piirteiden koristeellisuus ja mielikuvituksellisuus, niitd voidaan
muuttaa ja ne voidaan muotoilla siten, ettd lahtokohtaisesti “suunnittelun vapaus on suuri”.

Taltd osin kantajan viite, jonka mukaan "mikéén riidanalaisen tavaramerkin piirre tai varsinkaan
sen olennainen piirre tai myoskddn riidanalainen tavaramerkki kokonaisuudessaan ei sisdlld
koristeellista tai mielikuvituksellista osatekijad, joka menisi kuvailtua toiminnallisuutta
pidemmiille”, ei ole perusteltu, ja se on hyléttéva. Edelld 86 kohdassa luetellut olennaiset piirteet
ovat nimittdin téllaisia osatekijoita.

Tastd seuraa, ettd kantaja, jolla on todistustaakka tdssd mitdttomyysmenettelyssa (ks. edelld
26 kohta), ei ole kumonnut toteamusta, jonka mukaan véhintdédn yksi asianomaisen tavaran
olennaisista piirteistd ei ole erottamaton osa leluhahmon tai yhteenliitettavian rakennushahmon
yleistd tehtdvaa.
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Kun otetaan huomioon edelld 83 ja 84 kohdassa esitetyt periaatteet, timé toteamus riittaa siihen,
ettei asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohtaa sovelleta.

On todettava, ettd huolimatta edelld 59 ja 74 kohdassa todetuista arviointivirheisti, joilla ei edelld
esitetyn perusteella ole vaikutusta riidanalaisen pédatoksen laillisuuteen, valituslautakunta vahvisti
perustellusti, ettd  riidanalainen  tavaramerkki  voidaan  rekisteroidd  asetuksen
N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohdan kannalta.

Ensimmadinen kanneperuste on néin ollen hyléttdva perusteettomana.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan rikkomista koskeva toinen
kanneperuste

Kantaja vaittada, ettd valituslautakunta teki arviointivirheitd soveltaessaan asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa sdadettyéd hylkaysperustetta.

Kantaja vaittdd ensinnékin kyseessd olevan tavaran tehtdvistéd ja sen olennaisista piirteistd, ettd
nditd piirteita ei pida arvioida abstraktisti vaan sen kannalta, miten ne on konkreettisesti sovitettu
yhteen riidanalaisen tavaramerkin esityksessd. Sen mukaan se, ettd yhteenliitettivaa
rakennushahmoa  voidaan  teoriassa  kayttdd  leluhahmona  my6s  viliintulijan
moduulirakentamistavasta riippumatta, ei ole kyseiselle tavaramerkille annetun muodon piirre
eikd etenkddn poista siltd sen yhteenliitettdvdn rakennushahmon piirretta. Se vaittaa lisaksi, etta
viimeaikaisen oikeuskdytinnon mukaan teknisen tehtdvén arviointi ei voi perustua yksinomaan
kyseessd olevan tavaramerkin graafiseen esitykseen.

Toiseksi riidanalaisen tavaramerkin olennaisten piirteiden toiminnallisuuden osalta kantaja
moittii valituslautakuntaa siitd, ettei se “tutkinut lainkaan” kantajan esittdmid seikkoja
riidanalaisen paatoksen 78-80 kohdassa. Se viittdad, ettd kyseisessd tavaramerkissd ja sen
osatekijoissd toistetun yhteenliitettdvin rakennushahmon tekninen tulos on sen kasattavuus ja
modulaarisuus valiintulijan rakentamistavassa. Taéma yhteenliitettdvd hahmo ja sen eri osatekijét
on suunniteltu kaikilta osin siten, ettd ne voidaan kasata ja yhdistdd muihin valiintulijan
yhteenliitettdviin  rakennushahmoihin ja rakennuspalikoihin. Sen mukaan monet
rakennusvariantit ovat mahdollista ainoastaan mainitussa tavaramerkissd toistetun
yhteenliitettdvin rakennushahmon konkreettisessa muodossa. Kaikilla riidanalaisen
tavaramerkin piirteilld pyritddn sen mukaan yksinomaan takaamaan tdmaén tavaramerkin ja sen
osatekijoiden koottavuus ja modulaarisuus viliintulijan moduulirakentamistavan puitteissa.
Paitsi padssd oleva nuppi, koukuilla varustetut kiadet ja jalkaterien alla ja jalkojen takaosassa
olevat kolot myo6s tdsmaéllisemmin todettuna pédédn koko ja sen mitat, sen sylinterimdinen muoto,
torson laakea ja kulmikas muoto, sen hieman supistetut kyljet, kisivarsien lieva kaarevuus, nyrkit,
koukuilla varustetut kiadet ja pyorivat jalat, joiden pituus mahdollistaa sen, ettd hahmo voi istua
neljan nupin péilld, on myos tarkoitettu yksinomaan mahdollistamaan téssd tavaramerkissa
toistetun hahmon yhdistiminen. Sama koskee kantajan mukaan hahmoa kokonaisuudessaan,
silla sen mittasuhteet ja korkeus, jotka vastaavat tdsmaélleen viliintulijan neljan rakennuspalikan
korkeutta, on tarkoitettu yksinomaan siihen, ettd se voidaan yhdistdad tdllaisiin palikoihin.
Kantajan mukaan yhteenliitettdavien rakennushahmojen yhteensopivuus menetettiisiin tai sitd
rajoitettaisiin, jos niilld olisi erilaisia muotoja. Kantajan mukaan valituslautakunta ei kyennyt
osoittamaan, mitkd mainitun tavaramerkin véitetysti olennaiset piirteet oli tarkoitettu
mielikuvitukselliseksi eikd yksinomaan niiden tekniseen tehtdvadan kuulumattomiksi. Kantajan
mukaan téstd seuraa, ettd riidanalaisen tavaramerkin ja sen osatekijéoiden muodolla pyritddan
"yksinomaan” kuvailtujen teknisten tulosten saavuttamiseen asetuksen
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N:o0 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Muiden muotojen,
joiden avulla voidaan saavuttaa sama tekninen tulos, olemassaolo on kantajan mukaan
merkityksetontd eika kyseistd artiklaa voida sen vuoksi jattda soveltamatta.

Kantaja katsoo lopuksi, ettd valituslautakunnan riidanalaisen paatoksen 79 kohdassa esittdma
analyysi, jonka mukaan riidanalaisessa tavaramerkissé “ei ole sellaisia muotoja tai sellaista mallia,
joista sen kasattavuus ja modulaarisuus valiintulijan rakentamistavan puitteissa ilmenisi selvésti ja
yksiselitteisesti”, on kasittdmaton. Sen mukaan valituslautakunta poikkesi timén osalta jalleen
nykyisestd oikeuskdytdnnostd, jonka mukaan tavaramerkin piirteiden teknisen tuloksen
madrittamiseksi ei ole endd hyviksyttavad pitdytyd ainoastaan kyseisen tavaramerkin
rekisterdinnissé ja sen ulkoisessa esityksessd. Kantaja viittdd osoittaneensa yksityiskohtaisesti
esimerkein, ettd  graafisen  esityksen lisiksi riidanalaisella  tavaramerkilli  on
mitdttomyysvaatimuksessa kuvattu toiminnallisuus.

EUIPO ja valiintulija kiistédvét kantajan argumentit.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan mukaan merkkeji, jotka
muodostuvat yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi véalttdiméttomastd tavaran
muodosta, ei voida rekisterdida.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan taustalla oleva yleinen etu on
sen estaminen, ettd tavaramerkkioikeus johtaisi siihen, ettd yritykselle annetaan monopoli
teknisiin ratkaisuihin tai tavaran kéyttoon liittyviin piirteisiin (tuomio 14.9.2010, Lego Juris v.
SMHYV, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 43 kohta).

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan asianmukainen soveltaminen
edellyttad, ettd kyseisen kolmiulotteisen merkin olennaiset piirteet mééritetdén asianmukaisesti.
Ilmaisu “olennaiset piirteet” on ymmarrettdva siten, ettd silld tarkoitetaan merkin tdrkeimpia
osatekijoitd (tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 68 ja 69 kohta).

Merkin olennaiset piirteet on médritettéva tapauskohtaisesti, eikd niiden eri osatekijoiden vililla,
joita merkki voi siséltdd, ole minkdanlaista jarjestelmaéllistd hierarkiaa. Méaarittdminen voidaan
toteuttaa joko nojautumalla suoraan merkistd saatavaan kokonaisvaikutelmaan tai tutkimalla
ensin perakkdin merkin jokainen osatekijé (ks. vastaavasti tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHYV,
C-48/09 P, EU:C:2010:516, 70 kohta).

Kolmiulotteisen merkin olennaisten piirteiden méérittdiminen voi ndin ollen tapauksen mukaan ja
erityisesti asian vaikeusasteen mukaisesti tapahtua kyseisen merkin pelkin visuaalisen tutkimisen
perusteella tai se voi pdinvastoin perustua syvilliseen tutkimiseen, jossa otetaan huomioon
arvioinnin kannalta hyodylliset seikat, kuten tutkimukset ja asiantuntijalausunnot, tai jopa tiedot
kyseisille tavaroille aiemmin myo6nnetyistd immateriaalioikeuksista (tuomio 14.9.2010, Lego Juris
v. SMHYV, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 71 kohta ja tuomio 24.10.2019, Rubik’s Brand v. EUIPO —
Simba Toys (Kuutio, jonka tahkoissa on ruudukkorakenne), T-601/17, ei julkaistu,
EU:T:2019:765, 49 kohta).

Toimivaltainen viranomainen voi siis suorittaa perusteellisen tutkimuksen, jossa otetaan
huomioon graafisen esityksen ja rekisterointihakemuksen jattimisen yhteydessia mahdollisesti
toimitettujen kuvausten lisdksi merkin olennaisten piirteiden asiaankuuluvassa maérittdmisessa
hyodylliset seikat (tuomio 6.3.2014, Pi-Design ym. v. Yoshida Metal Industry,
C-337/12 P-C-340/12 P, ei julkaistu, EU:C:2014:129, 54 kohta).
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Tastd seuraa, ettd vaikka kyseessd olevan merkin olennaisten piirteiden méérittdiminen on
lahtokohtaisesti aloitettava sen graafisen esityksen tutkimisella, toimivaltainen viranomainen voi
myo6s tukeutua muihin hyodyllisiin tietoihin, joiden avulla ndmé piirteet voidaan maarittaa
asianmukaisesti ja joihin kuuluu kohdeyleison kasitys (tuomio 23.4.2020, Gombdoc, C-237/19,
EU:C:2020:296, 30, 31 ja 37 kohta).

Edelld 104-106 kohdassa mainitusta oikeuskdytdnnostéd ilmenee siten, ettd muita tietoja kuin
pelkkda graafista esitystd — kuten kohdeyleison késitystdi — voidaan kayttdd kyseisen merkin
olennaisten piirteiden madarittdmiseen.

Merkin osatekijoiden erottamiskyvylla tai kdyton perusteella syntyneelld merkin erottamiskyvylla
ei ole merkitystd sen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa
tarkoitettujen olennaisten piirteiden maérittimisessa (tuomio 24.9.2019, Roxtec v. EUIPO -
Wallmax (Musta nelio, jonka sisdlld on seitsemédn samankeskistd sinistd rengasta), T-261/18,
EU:T:2019:674, 64 kohta).

Kyseessé ~ olevan = muodon  olennaisten  piirteiden = madrittamiselld  asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan yhteydessd pyritddn nimenomaisesti
sithen, ettd mainitun muodon toiminnallisuus voidaan tutkia (tuomio 30.3.2022,
Rebond-saappaan muoto, T-264/21, ei julkaistu, EU:T:2022:193, 41 kohta).

Merkin olennaisten piirteiden madrittaimisen jalkeen EUIPO:n on vield selvitettdva, johtuvatko
ndmd piirteet kyseisen tavaran teknisestd tehtdvistd (tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHYV,
C-48/09 P, EU:C:2010:516, 72 kohta) tai tarkemmin sanottuna tdimén tavaran jostakin teknisesta
tehtavasta (ks. tuomio 23.4.2020, Gomboc, C-237/19, EU:C:2020:296, 28 kohta
oikeuskaytédntoviittauksineen).

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun merkin
toiminnallisuuden arvioimiseksi on mahdollisuuksien mukaan arvioitava teknisen tuloksen
saavuttamiseksi vélttamattoman muodon olennaisia piirteitd esitetyn konkreettisen tavaran
tekniseen tehtdavaian nahden. Tallaista arviointia ei voida tehda ottamatta tarvittaessa huomioon
muita kyseisen konkreettisen tavaran tehtévéadn liittyvida seikkoja, vaikka ne eivdt olisikaan
nakyvissd esityksessd (tuomio 10.11.2016, Simba Toys v. EUIPO, C-30/15 P, EU:C:2016:849, 46
ja 48 kohta).

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun merkin
toiminnallisuuden arvioimiseksi on niin ollen niin, etti unionin tuomioistuimia eivat sido
yksinomaan tavaramerkin graafiseen esitykseen perustuvat ndkyvét tehtdvit, vaan niiden on
otettava huomioon konkreettiseen tavaraan perustuvat muut osatekijit, joita ovat esimerkiksi
Rubikin kuution kiertomekanismi (ks. vastaavasti tuomio 24.10.2019, Kuutio, jonka tahkoissa on
ruudukkorakenne, T-601/17, ei julkaistu, EU:T:2019:765, 85 ja 86 kohta), palikan alapinta
Lego-palikka-tapauksessa (tuomio 12.11.2008, Lego Juris v. SMHV — Mega Brands (Punainen
Lego-palikka), T-270/06, EU:T:2008:483, 78 kohta) ja laastarin osalta sen kiyttotapa (tuomio
31.1.2018, Novartis v EUIPO — SK Chemicals (Léaédkelaastarin kuva), T-44/16, ei julkaistu,
EU:T:2018:48, 37 kohta). Unionin tuomioistuimet eivat kuitenkaan voi lisdtd konkreettisen
tavaran muotoon osatekijoitd, jotka eivdt siihen kuulu (tuomio 3.6.2021, Yokohama Rubber ja
EUIPO v. Pirelli Tyre, C-818/18 P ja C-6/19 P, ei julkaistu, EU:C:2021:431, 62—66 kohta).
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Vaikka tietoja, jotka eivdt ilmene merkin graafisesta esityksestd, voidaan ottaa huomioon
madritettdessd, johtuvatko ndma piirteet kyseisen tavaran teknisestd tehtdvéstd, ndiden tietojen
on oltava perdisin objektiivisista ja luotettavista ldhteistd eikd kohdeyleisollda merkistd oleva
mielikuva voi siséltyéd niihin (tuomio 23.4.2020, Gémbdc, C-237/19, EU:C:2020:296, 37 kohta).

Edellytys, jonka mukaan tavaran muodon EU-tavaramerkiksi rekisterdinti voidaan evita
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan nojalla vain, jos muoto on
tavoitellun teknisen tuloksen saavuttamiseksi “vélttdmdton”, ei tarkoita sitd, ettd kyseisen
muodon olisi oltava ainoa muoto, jonka avulla tima tulos voidaan saavuttaa (tuomio 14.9.2010,
Lego Juris v. SMHV, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 53 kohta).

Muiden sellaisten muotojen olemassaolo, joita kidyttden voidaan saavuttaa sama tekninen tulos, ei
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan soveltamisen kannalta ole
seikka, joka estdisi hylkdysperusteen soveltamisen (ks. tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHYV,
C-48/09 P, EU:C:2010:516, 58 ja 83 kohta oikeuskdyténtoviittauksineen).

Toisin sanoen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohta on esteeni sellaisen
muodon rekisterdinnille, joka olennaisilta piirteiltddn muodostuu yksinomaan teknisesti
kausaalisesta tavaran muodosta, joka riittda tarkoitetun teknisen tuloksen saavuttamiseen, vaikka
tdhdn tulokseen voidaan padstd muilla muodoilla, joissa kdytetddn samaa tai toista teknistd
ratkaisua (tuomio 12.11.2008, punainen Lego-palikka, T-270/06, EU:T:2008:483, 43 kohta).

Tutkittaessa tavaran muodosta muodostuvan merkin toiminnallisuutta on kyseisen merkin
olennaisten piirteiden tultua mairitetyiksi arvioitava yksinomaan sité, johtuvatko ndma piirteet
kyseisen tavaran teknisestd tehtdviastd. On selvdd, ettd tdmd on selvitettdvd tutkimalla
tavaramerkkihakemuksen kohteena olevaa tai riidanalaista merkkid eikd merkkejd, jotka
muodostuvat tavaran muista muodoista. Muodon piirteiden teknistd toiminnallisuutta voidaan
arvioida muun muassa ottamalla huomioon aikaisempia patentteja koskevat asiakirjat, joissa
kuvaillaan kyseisen muodon toiminnallisia osatekijéitd (tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHYV,
C-48/09 P, EU:C:2010:516, 84 ja 85 kohta).

Ainoastaan sellaisten tavaran muotojen rekisterdinti evitédén, joihin sisaltyy pelkistdén tekninen
ratkaisu ja joiden rekisterdiminen tavaramerkiksi haittaisi ndin ollen todella sitd, ettd muut
yritykset voivat kayttaa tétd teknistd ratkaisua (tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHYV, C-48/09 P,
EU:C:2010:516, 48 kohta; tuomio 19.9.2012, Reddig v. SMHV - Morleys (Veitsen kahva),
T-164/11, ei julkaistu, EU:T:2012:443, 24 kohta ja tuomio 24.10.2019, Sellaisen kuution muoto,
jonka tahkoissa on ruudukkorakenne, T-601/17, ei julkaistu, EU:T:2019:765, 45 kohta). Tavaran
yksinomaan toiminnallisen muodon rekisteréiminen tavaramerkiksi on omiaan mahdollistamaan
sen, ettd kyseisen tavaramerkin haltija voi kieltdd muita yrityksid kdyttamasta sekd samaa muotoa
ettd myoOs samankaltaisia muotoja (tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV, C-48/09 P,
EU:C:2010:516, 56 kohta; tuomio 19.9.2012, Veitsen kahva, T-164/11, ei julkaistu,
EU:T:2012:443, 22 kohta ja tuomio 24.10.2019, Sellaisen kuution muoto, jonka tahkoissa on
ruudukkorakenne, T-601/17, ei julkaistu, EU:T:2019:765, 46 kohta).

Silla, ettd merkkiin, jonka kaikki olennaiset piirteet sanelee tekninen ratkaisu, jota tima merkki
ilmentda, sisdltyy yksi tai useampi vahdamerkityksinen omavaltainen osatekijg, ei ole vaikutusta
paittelyyn, jonka mukaan kyseinen merkki muodostuu vyksinomaan teknisen tuloksen
saavuttamiseksi valttaimattomasta tavaran muodosta. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
e alakohdan ii alakohdassa tarkoitettua hylkdysperustetta sovelletaan ainoastaan, jos merkin
kaikki olennaiset piirteet ovat toiminnallisia, joten merkin tavaramerkiksi rekisterdintié ei voida
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eviatd tdmdn sddnnoksen perusteella, jos kyseisen tavaran muotoon sisdltyy merkittava
ei-toiminnallinen osatekija, kuten koristeellinen tai mielikuvituksellinen osatekijd, jolla on
huomattava merkitys kyseisessa muodossa (ks. tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV, C-48/09 P,
EU:C:2010:516, 52 kohta oikeuskédytantoviittauksineen ja tuomio 11.5.2017, Yoshida Metal
Industry v. EUIPO, C-421/15 P, EU:C:2017:360, 27 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).

Niin ollen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa ei voida soveltaa, jos
hakemuksen kohteena oleva tai riidanalainen tavaramerkki koskee sellaista tavaran muotoa, jossa
ei-toiminnallisella osatekijalld, kuten koristeellisella tai mielikuvituksellisella osatekijilld, on
huomattava merkitys. Téllaisessa tapauksessa kilpailevilla yrityksilld on helposti kiytettavissaan
toiminnallisesti vastaavia vaihtoehtoisia muotoja, jolloin ei ole vaaraa siiti, etta kyseisen teknisen
ratkaisun vapaana pitdminen vaarantuisi. Tavaramerkin haltijan kilpailijat voisivat téllaisessa
tapauksessa vaikeuksitta sisdllyttdd tdmén ratkaisun sellaisiin tavaran muotoihin, joissa ei ole
samaa ei-toiminnallista osatekijad kuin kyseisen tavaramerkin haltijan muodossa ja jotka eivét
ndin ollen ole samanlaisia eivitkd samankaltaisia kuin tuo muoto (tuomio 14.9.2010, Lego Juris v.
SMHYV, EU:C:2010:516, 52 ja 72 kohta).

Edelld esitetystd seuraa, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa
saddettyd hylkdysperustetta voidaan soveltaa vain, jos asianomaisen merkin jokainen olennainen
piirre on valttdmaton kyseiselld tavaralla tavoitellun teknisen tuloksen saavuttamiseksi. Téta
perustetta ei sitd vastoin sovelleta, kun on olemassa merkittava ei-toiminnallinen osatekijg, kuten
koristeellinen tai mielikuvituksellinen osatekija, joka on kyseisen merkin olennainen piirre mutta
joka ei ole valttaméaton tallaisen teknisen tuloksen saavuttamiseksi.

Toisin sanoen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa sdddettya
hylkdysperustetta ei voida soveltaa, kun muodolla on vdahintddn yksi olennainen piirre, joka ei ole
valttamaton teknisen tuloksen saavuttamiseksi, jolloin riidanalainen tavaramerkki ei muodostu
"yksinomaan” teknisen tuloksen saavuttamiseksi valttamattomasté tavaran muodosta.

Toisen kanneperusteen perusteltavuutta on tarkasteltava niistd lahtokohdista késin.

— Tavaran toiminnallisuuden mddrittdminen

Valituslautakunta muistutti kyseessd olevan tavaran luonteesta riidanalaisen paatoksen
67 kohdassa, ettd asianomaisessa merkissd on pieni leluhahmo, joka esittda erityisen ulkomuodon
omaavaa henkilohahmoa (ks. edelld 47 kohta). Se totesi ndin ollen saman péaatoksen 77 kohdassa,
ettd kasiteltdva asia koski luokkaan 28 kuuluvien ”pelien ja leikkikalujen” ryhméén kuuluvaa
leluhahmoa.

Valituslautakunta katsoi riidanalaisen pédédtoksen 71-74 kohdassa kyseessd olevan tavaran
teknisestd toiminnallisuudesta, ettd leluhahmot tai pelit sellaisinaan ovat esineitd, joilla leikitaan
tai pelataan, joten niiden kaytolld on siis tarkoitus viihdyttdd ja rentouttaa tai toimia
ajanvietteend ja huvina. Se totesi, ettd on toki mahdollista, ettd sekd olennaiset piirteet (pas,
torso, kisivarret ja jalat) ettd kaikki ei-olennaiset osatekijit (esimerkiksi kiadet ja kolot) on
suunniteltu siten, ettd kyseessd oleva leluhahmo voidaan yhdistda rakennuspalikoihin ja muihin
Lego-osatekijoihin, ja ettd on kiistatonta, ettd Lego-leluhahmo on yhteensopiva viliintulijan
moduulirakentamistavan kanssa. Se totesi kuitenkin, ettd on myo0s yleisesti tunnettua, ettd
lahtokohtaisesti on mahdollista leikkida Lego-leluhahmolla tismailleen samalla tavoin kuin milla
tahansa leluhahmolla (eli pitdmalld siitd kiinni, liikuttamalla sitd, purkamalla se osiin jne.)
tarvitsematta valttdmaéttd yhdistéa sitd kyseiseen moduulirakentamistapaan. Valituslautakunnan
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mukaan se, ettd kyseessd olevalla leluhahmolla pyritddn lihtokohtaisesti houkuttelemaan
roolipeleihin ja tarinoiden sepittdmiseen ja ettd mainitun moduulirakentamistavan
yhteensopivuus on syy edistdd kyseisen leluhahmon kehittdmistd ja sen mielikuvituksellista
kayttod, perustuu kantajan itsensd esittdmiin argumentteihin ja néyttoon esimerkiksi
liitteessa BDR 3.

Riidanalaisen paatoksen 78 ja 79 kohdassa valituslautakunta katsoi myds, ettd kyseessd olevan
leluhahmon muodon "tuloksena” on yksinomaan se, ettd se saa ihmisen piirteitd, ja ettd se, ettd
tama leluhahmo esittda henkiloa ja etté sitd voidaan kayttdaa asianmukaisessa leikkiympéristossa,
ei ole "tekninen tulos”. Toisin kuin 24.10.2019 annetussa tuomiossa Sellaisen kuution muoto,
jonka tahkoissa on ruudukkorakenne (T-601/17, ei julkaistu, EU:T:2019:765, 88 kohta), joka
koski konkreettisesti luokkaan 28 kuuluvia "kolmiulotteisia pulmapeleja”, késiteltdvissé asiassa ei
valituslautakunnan mukaan ollut tarpeen ottaa huomioon lisdtekijoitd (kuten yksittdisten
osatekijoiden kiertymiskyky ja ndkyméttomat osatekijat) samaan luokkaan kuuluvien ”pelien ja
leikkikalujen” osalta.

On muistutettava, ettd toimintoja, jotka johtuvat kyseessd olevan muodon olennaisista piirteistd,
on mahdollisuuksien mukaan arvioitava esitetty konkreettinen tavara huomioiden (ks. edelld
111 kohta).

Késiteltavassd asiassa valituslautakunta toki katsoi perustellusti lahinng, ettd konkreettinen tavara
on luokkaan 28 kuuluva leluhahmo (ks. edelld 49-51 kohta) ja ettd kyseisen tavaran muodon
ei-tekninen tulos on ihmisen piirteiden antaminen tille leluhahmolle, jotta tdimd “miekkonen”
voisi olla osallisena roolipeleissé ja tarinoiden kertomisissa.

Tastd nakokulmasta katsottuna on todettava, etta riidanalaisen tavaramerkin tiettyjen olennaisten
piirteiden eli paén, torson, késivarsien ja jalkojen tehtédvénd on antaa kyseessd olevalle hahmolle
ihmisen piirteitd. Koska tavara "leluhahmo” on tarkoitettu kaytettdviksi vapaasti leikkeihin,
kyseisen hahmon kaikilla ihmismaisilld piirteilld pyritddn siihen, ettd silld voitaisiin leikkia
sellaisenaan eli riippumatta moduulirakentamistavan kaikista muista osatekijoistd. Se, ettd
kyseinen hahmo esittdd henkilod ja sitd voidaan kéyttdd missd tahansa sopivassa
leikkimiskontekstissa, ei ole ”“tekninen tulos” (ks. vastaavasti tuomio 16.6.2015, Nupilla
varustetun leluhahmon muoto, T-396/14, ei julkaistu, EU:T:2015:379, 31, 32 ja 34 kohta).

On nidin ollen todettava, ettd konkreettinen tavara muodostuu myo6s yhteenliitettdvésta
rakennushahmosta (ks. edelld 52 kohta), jonka tekninen toiminnallisuus on myo6s sen
yhteenliitettdvyys ja modulaarisuus eli se, ettd se voidaan yhdistda viliintulijan rakentamistavan
muihin leikkikaluihin, joita ovat esimerkiksi rakennuspalikat.

Toisin kuin aikaisemmassa mitdttomyysmenettelyssd, joka johti 16.6.2015 annettuun tuomioon
Nupilla varustetun leluhahmon muoto (T-396/14, ei julkaistu, EU:T:2015:379), kasiteltavassa
asiassa kantajan tédssd oikeudenkdynnissd esittimén konkreettisen selvityksen perusteella on
nimittédin katsottava, etta se, ettd kyseessd oleva hahmo on liitettdvissa moduulirakentamistapaan,
voidaan péételld riidanalaisesta tavaramerkistd, kun otetaan huomioon sen graafinen esitys, mutta
myo6s muista hyodyllisistd seikoista ja erityisesti siitd, ettd yleiso tuntee valiintulijan
moduulirakentamistavan kaltaiset rakentamistavat, kuten kantajan asiakirja-aineistoon
sisallyttamistd asiakirjoista ilmenee (ks. edelld 27 kohta), siltd osin kuin ne voidaan yhdistaa
perusteisiin ja argumentteihin, jotka se esitti unionin yleisessd tuomioistuimessa (ks. edelld
21 kohta).
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Kirjan Lego Minifigure year by year — A visual History otteesta muodostuvasta liitteestd BDR 3
ilmenee ndin ollen, ettd Lego-hahmoilla "on kehossaan liittimid, jotka ovat yhteensopivia
Lego-palikoiden ja muiden osatekijoiden kanssa” ja ettd ne "voidaan purkaa osiin ja niitd voidaan
yhdistdd muihin hahmoihin tdysin uuden henkilohahmon luomiseksi”.

Lisdksi se, ettd yleiso tuntee valiintulijan moduulirakentamistavan kaltaiset rakentamistavat, on
oikeuskaytdnnossd tarkoitettu yleisesti tunnettu seikka (ks. edelld 55 kohta).

Valituslautakunta esitti nédin ollen virheellisesti riidanalaisen p&dtoksen 73 kohdassa, ettd
mahdollisuus leikkid kyseessd olevalla leluhahmolla tarvitsematta valttamatta yhdistaa sita
vdliintulijan =~ moduulirakentamistapaan, voisi estdd sen  yhteenliitettdvyydestd ja
modulaarisuudesta muodostuvan teknisen toiminnallisuuden. Mahdollisuudella leikkia kyseessa
olevalla hahmolla viliintulijan moduulirakentamistavasta riippumatta ei nimittdin ole vaikutusta
sen yhteenliitettdvyydestd ja modulaarisuudesta muodostuvaan tekniseen toiminnallisuuteen.

Valituslautakunta katsoi my0s virheellisesti riidanalaisen pédtoksen 79 kohdassa, ettd
riidanalaisessa tavaramerkissd, joka on muodoltaan leluhahmo, ”ei ole sellaisia muotoja tai
sellaista mallia, joista sen kasattavuus ja modulaarisuus viliintulijan rakentamistavan puitteissa
ilmenisi selvasti ja yksiselitteisesti”.

Téstd seuraa, ettd valituslautakunta teki riidanalaisen paatoksen 67-79 kohdassa arviointivirheen,
kun se tyytyi toteamaan, ettd riidanalaisesta tavaramerkistd muodostuvan tavaran toiminnallisuus
muodostuu yksinomaan ei-teknisistd tuloksista, jotka koskevat mahdollisuutta leikkid ja
"miekkosen” varustamista ihmisen piirteilld, ja jatti tdlld tavoin toteamatta, ettd kyseiseen
toiminnallisuuteen kuuluu myos sen yhteenliitettdvyyttd ja modulaarisuutta tai myos yhdistamis-
ja yhteenkytkettavyyskykyé koskevia teknisid tuloksia.

Tamdn osalta on katsottava, ettd kyseessd olevalla tavaralla on kaksi kayttotarkoitusta, jotka ovat
leikkimistarkoitus ihmisen piirteitdi omaavana leluhahmona, kuten valituslautakunta katsoi
16.6.2015 annetun tuomion Nupilla varustetun leluhahmon muoto (T-396/14, ei julkaistu,
EU:T:2015:379) antamisen jélkeen, ja sellaisen “yhteenliitettavin rakennushahmon” tarkoitus,
jolla on tekninen tulos eli yhteenliitettivyys ja modulaarisuus muun muassa viliintulijan
rakentamistavassa.

Tastd on paiteltavd, ettd vaikka valituslautakunta katsoi perustellusti, ettd tavaran ei-tekninen
tulos muodostuu mahdollisuudesta leikkié ja "miekkosen” varustamisesta ihmisen piirtein, se teki
sitd vastoin arviointivirheen, kun se ei katsonut, ettd kyseisen tavaran tekninen tulos sisélsi myos
sen yhteenliitettavyyden ja modulaarisuuden.

— Merkin olennaisten piirteiden mddrittdminen

Merkin olennaisten piirteiden osalta valituslautakunta tukeutui riidanalaisen pédtoksen 69
ja 70 kohdassa 16.6.2015 annettuun tuomioon Nupilla varustetun leluhahmon muoto (T-396/14,
ei julkaistu, EU:T:2015:379, 30 ja 32 kohta). Valituslautakunta katsoi, ettd kun otetaan huomioon
kyseisen merkin graafinen esitys ja se, ettd silld on ihmisen ulkomuoto, sen olennaiset piirteet,
joiden vuoksi silldi on ihmisen ulkomuoto, ovat pdd, keho (torso), kasivarret ja jalat.
Valituslautakunta katsoi sitd vastoin, ettd kyseessd olevan leluhahmon kédsien tdsmaéllinen
graafinen esitys, nuppi sen pédssd ja kolot sen jalkaterien alla ja jalkojen takaosassa — olipa kyse
sitten riidanalaisen merkin luomasta kokonaisvaikutelmasta tai sen eri osatekijoiden arvioinnin
tuloksesta — eivit ole kyseessd olevan merkin yksi tai useampi olennainen piirre.
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Riidanalaisen péaétoksen 75 ja 76 kohdassa valituslautakunta muistutti lisdksi, ettd unionin yleinen
tuomioistuin on todennut késiteltdvissd asiassa riitautetun tavaramerkin osalta, ettd pelkéstdan
kyseessd olevan hahmon késien, sen péddssd olevan nupin ja sen jalkaterien alla ja jalkojen
takaosassa olevien kolojen graafisen esityksen perusteella ei voida suoralta kéddelta saada selville,
onko ndilld osatekijoilld jonkinlainen tekninen tehtédvd, ja jos on, mikd se mahdollisesti on
(tuomio 16.6.2015, Nupilla varustetun leluhahmon muoto, T-396/14, ei julkaistu, EU:T:2015:379,
32 kohta). Valituslautakunta lisési, ettd vaikka katsottaisiin kantajan tavoin, ettd edellda mainittujen
osatekijoiden muodolla voi olla tekninen tehtdvd, joka muodostuu siitd, ettd ne voidaan yhdistaa
muihin osatekijoihin ja erityisesti toisiinsa liitettdviin palikoihin, nditd osatekijoitéd ei voida pitaa
kyseisen  tavaramerkin tdrkeimpind osatekijoind kyseisestd tavaramerkistd syntyva
kokonaisvaikutelma tai sen osatekijoiden tarkastelu huomioiden. Sen mukaan mainitut osatekijét
eivédt nimittéin ole oikeuskdytdnnossa tarkoitettu kyseisen muodon olennainen piirre, eikd mikdan
myo6skadn viittaa siihen, ettd ndiden osatekijoiden muodon olennaiset toiminnalliset piirteet
johtuisivat viitetystd teknisestd tuloksesta.

Vakiintuneen oikeuskdytdnnén mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan
ii alakohdan asianmukainen soveltaminen edellyttid, ettd kyseisen merkin olennaiset piirteet eli
sen tirkeimmait osatekijit madritetddn asianmukaisesti kussakin yksittdistapauksessa joko
merkistd saatavan kokonaisvaikutelman perusteella tai tutkimalla perdkkdin merkin jokainen
osatekija (ks. edelld 102 ja 103 kohta).

Lisaksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa koskevasta
viimeaikaisesta oikeuskdytinnostd ilmenee, ettd kyseisen merkin olennaisten piirteiden
madrittdimiseen voidaan kdyttdd muita tietoja kuin yksinomaan graafista esitystd, esimerkiksi
kohdeyleison kasitysté (ks. edelld 107 kohta).

Kasiteltdvassd asiassa valituslautakunta toki piti perustellusti riidanalaisen paatoksen 69 kohdassa
ja 16.6.2015 annetun tuomion Nupilla varustetun leluhahmon muoto (T-396/14, ei julkaistu,
EU:T:2015:379) jalkeen kyseessé olevan leluhahmon olennaisina piirteind niitd, jotka antavat sille
ihmisen piirteita ja joita ovat péd, torso, késivarret ja jalat.

Tamidn osalta on korostettava, ettd valituslautakunta piti myos perustellusti riidanalaisen
paitoksen 51 kohdassa olennaisina asianomaisen hahmon koristeellisia ja mielikuvituksellisia
osatekijoitd, joita ovat padn sylinterimiinen muoto, kaulan lyhyt ja suorakulmainen muoto seka
torson puolisuunnikkaan muoto. Suorakulmaisten ja kompaktien muotojen muotoilu seké yleiset
mittasuhteet ovat myos kyseisen hahmon térkeité graafisia osatekijoita.

Valituslautakunta rajasi kuitenkin riidanalaisen paatoksen 70 kohdassa virheellisesti riidanalaisen
tavaramerkin olennaiset piirteet — ihmisen piirteitdi omaavan leluhahmon muodossa olevan
graafisen esityksen perusteella — edelld 143 ja 144 kohdassa mainittuihin piirteisiin ja totesi
lahinn4, ettd kyseisen leluhahmon padssd oleva nuppi, késissa olevat koukut ja jalkaterien alla ja
jalkojen takaosassa olevat kolot, joiden tehtédvaa ei voida pédtelld kyseisestéd tavaramerkista, eivat
myotivaikuta ainoastaan ihmisen piirteitd omaavan leluhahmon, joka on tarkoitettu roolipeleihin
osallistumiseen ja tarinoiden kertomisen, tekniseen tulokseen, joten niitd osatekijoitd ei voida
pitda kyseisen leluhahmon olennaisina piirteina.

Kyseessd olevan hahmon péédssé olevasta nupista, kisisséd olevista koukuista ja jalkaterien alla ja
jalkojen takaosassa olevista koloista johtuvat olennaiset piirteet voidaan nimittdin paatelld
riidanalaisesta tavaramerkistd paitsi sen graafisen esityksen myos muiden tietojen perusteella.
Nidihin kuuluu erityisesti se, ettd yleiso tuntee viliintulijan moduulirakentamistavan, mika
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ilmenee kantajan asiakirja-aineistoon liittdmista asiakirjoista (ks. edelld 27, 131 ja 132 kohta), silta
osin kuin ne voidaan yhdistda sen unionin yleisessd tuomioistuimessa esittdmiin perusteisiin ja
argumentteihin (ks. edelld 21 kohta), ja se on myds yleisesti tunnettu tosiseikka (ks. edella
133 kohta).

On niin ollen todettava, ettd nuppi pédssd, koukut kisissd ja kolot kyseessd olevan hahmon
jalkojen takaosassa ja jalkaterien alla ovat riidanalaisen tavaramerkin olennaisia piirteitd, kun
otetaan  huomioon sen luonne “yhteenliitettdvind rakennushahmona” ja  sen
yhteenliitettdvyydestd ja modulaarisuudesta muodostuva tekninen toiminnallisuus. Nama seikat
ovat tirkeitd kyseisen hahmon yhteensopivuuden ja muihin tavaroihin yhdistettavyyden kannalta.

Valituslautakunta teki néin ollen riidanalaisen paiatoksen 69—76 kohdassa arviointivirheen, kun se
tyytyi pitiméddn olennaisina ei-teknisid” piirteitd, jotka antavat kyseessd olevalle hahmolle
ihmisen ulkomuodon ja joita ovat pé4, torso, kisivarret ja jalat, ja kun se néin ollen jétti pitdmatta
olennaisina piirteind yhteenliitettdvdnd rakennushahmona tarkasteltavan riidanalaisen
tavaramerkin "teknisid” piirteitd, joita ovat padssd oleva nuppi, kisissé olevat koukut ja jalkojen
takaosassa ja jalkaterien alla olevat kolot.

Nidin tehdessddn valituslautakunta tyytyi riidanalaisen tavaramerkin olennaisten piirteiden
toteamiseksi ottamaan virheellisesti huomioon tdmén tavaramerkin graafisen esityksen ja jatti
ottamatta huomioon muita hyodyllisia seikkoja, joita ovat muun muassa konkreettisen tavaran
luonteeseen  liittyvat  lisdseikat ja  erityisesti se, tunteeko yleiso  viliintulijan
moduulirakentamistavan.

On katsottava, ettd vaikka valituslautakunta katsoi perustellusti, ettd riidanalaisen paatoksen 51
ja 69 kohdassa hyviksytyt piirteet ovat riidanalaisen tavaramerkin olennaisia piirteita, se teki sité
vastoin arviointivirheen, kun se ei ole pitédnyt olennaisina kantajan mainitsemia lisépiirteita eli
nuppia padssa, koukkuja kisissé ja koloja jalkojen jalkaisten takaosassa ja jalkaterien alla.

— Kysymys teknisen tuloksen saavuttamiseksi vilttdmdttomdstd muodosta

Merkin olennaisten piirteiden toiminnallisuudesta valituslautakunta totesi riidanalaisen
paitoksen 78-81 kohdassa, ettei toimitetun ndyton perusteella voitu pddtelld, ettd kyseessd
olevan hahmon muoto oli kokonaisuudessaan vilttamaton erityisen teknisen tuloksen
saavuttamiseksi. Se katsoi erityisesti, ettei ollut ndytetty toteen, ettd tdimd muoto oli sellaisenaan
ja kokonaisuudessaan vilttdméton yhteenliitettdvien rakennuspalikoiden yhdistdmiseksi. Sen
mukaan tdmén muodon ”tuloksena” oli yksinkertaisesti ihmisen piirteiden antaminen kyseessa
olevalle hahmolle, ja se seikka, ettd kyseessd oleva leluhahmo esittda henkilohahmoa ja ettd sitd
voidaan kayttdd sopivassa leikkimisympéristossd, ei ole "tekninen tulos”. Toisin kuin 24.10.2019
annetussa tuomiossa Sellaisen kuution muoto, jonka tahkoissa on ruudukkorakenne (T-601/17, ei
julkaistu, EU:T:2019:765, 88 kohta), joka koski konkreettisesti luokkaan 28 kuuluvia
"kolmiulotteisia pulmapelejd”, valituslautakunta katsoi, ettd kasiteltavassa asiassa ei ollut tarpeen
ottaa huomioon lisétekijoitd (kuten yksittdisten osatekijoiden kierrettdvyys ja nakymaéttomat
osatekijat) samaan luokkaan kuuluvien “pelien ja leikkikalujen” osalta. Se totesi, ettd
riidanalaisessa tavaramerkissi, joka on muodoltaan leluhahmo, ei ole sellaisia muotoja tai sellaista
mallia, joista sen kasattavuus ja modulaarisuus viliintulijan rakentamistavan puitteissa ilmenisi
selvasti ja yksiselitteisesti. Kantajan esittamilld esimerkeilld, jotka koskevat timén tavaramerkin
kayttoon liittyvid eri piirteitd, ei valituslautakunnan mukaan voida osoittaa "modulaarisuutta”
eikd minkdanlaista teknistd tulosta. Viimeksi mainitun mukaan saksalaisesta patenttijulkaisusta
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DE 28 36 971 C2, joka koskee sellaisten yhdistettdvien osatekijoiden suunnittelua, joiden avulla rii-
danalaisen leluhahmon jalkoja on mahdollista kiertad (liite BDR 9), ilmenee lisdksi
nimenomaisesti, ettd kaikilla sen osatekijoilld ei ole teknista tulosta vaan yksinomaan sen jaloilla.

Riidanalaisen paatoksen 82-86 kohdassa valituslautakunta muistutti, ettd kun lainsddtédja asetti
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa sdddetyt "kaksi rajoitusta”
("yksinomaan” ja “vilttamdton”), se katsoi asianmukaisesti, ettd kaikki tavaran muodot ovat
tietyssd mddrin toiminnallisia ja ettd ndin ollen ei olisi asianmukaista evdtd tavaran muodon
rekisteroimisté tavaramerkiksi pelkéstdan silla perusteella, ettd silld on toiminnallisia piirteitd
(tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 48 kohta). Hylatikseen
kantajan argumentit, joiden mukaan riidanalaisen tavaramerkin ja sen osatekijoiden suunnittelu
palvelee  ”yksinomaan”  yhteensopivuutta  viliintulijan  rakennuspalikoiden  kanssa,
valituslautakunta huomautti, ettd muut yritykset voivat myyda leluhahmoja, joissa on nuppeja ja
koloja ja jotka sopivat muihin rakennuspalikoihin, mutta joiden ulkomuoto poikkeaa kyseisen
tavaramerkin ja sen edustaman hahmon suunnittelusta eli niiden jalat, késivarret, torso ja pad on
suunniteltu eri tavalla. Valituslautakunnan mukaan kyseinen tavaramerkki ei nimittdin anna
vdliintulijalle oikeutta kieltdd kolmansia tai sen Kkilpailijoita myymaéstd leikkikaluja tai
yhteenliitettdvid rakennushahmoja, jotka ovat teknisesti yhteensopivia sen rakentamistapojen
kanssa, mutta joiden muoto on eri kuin rekisteréity muoto (tuomio 14.9.2010, Lego Juris v.
SMHYV, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 72 kohta). Leluhahmon mahdollista yhteensopivuutta minka
tahansa rakennuspalikkajdrjestelmdn kanssa ei valituslautakunnan mukaan voida missddn
tapauksessa monopolisoida tavaramerkkioikeudessa tarkoitetulla tavalla. Valituslautakunta katsoi
lopuksi, ettd koska kantaja esitti argumenttejaan luokkaan 28 kuuluvien pelien ja leikkikalujen
osalta muttei luokkiin 9 ja 25 kuuluvia muita tavaroita koskevia konkreettisia selityksid,
suunnittelun vapautta sovellettiin paitsi luokkaan 28 kuuluviin kyseessa oleviin tavaroihin myos
soveltuvin osin muihin luokkiin 9 ja 25 kuuluviin kyseessa oleviin tavaroihin. Se katsoi ndin ollen,
ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan edellytykset eivit
tayttyneet.

Kantaja vaittad lahinnd, ettd kaikki hahmon nédkyvit piirteet (erityisesti péd, torso, kasivarret
ja jalat), olivatpa ne olennaisia tai eivdt, on kaikilta osin suunniteltu siten, ettd tavaran tekninen
tehtdva varmistetaan sovittamalla ne yhteen viliintulijan rakennuspalikoiden ja muiden hahmojen
kanssa.

On muistutettava, ettd muotoja, joiden kaikki olennaiset piirteet ovat valttdméttomid tavaran
teknisen tuloksen saavuttamiseksi, ei lihtokohtaisesti voida rekisteroida (ks. edelld 119 kohta).

On myos korostettava, ettd edelld 120 kohdassa mainitun oikeuskdytdnnén mukaan asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa ei voida soveltaa, jos riidanalainen
tavaramerkki koskee sellaista tavaran muotoa, jossa ei-toiminnallisella osatekijalld, kuten
koristeellisella tai mielikuvituksellisella osatekijélld, on huomattava merkitys (tuomio 14.9.2010,
Lego Juris v. SMHV, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 72 kohta).

Nain ollen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa ei voida soveltaa, kun
muodolla on vdhintddn yksi olennainen piirre, joka ei ole valttiméton teknisen tuloksen
saavuttamiseksi, joten riidanalainen tavaramerkki ei muodostu "yksinomaan” teknisen tuloksen
saavuttamiseksi valttaméttomastd muodosta (ks. edelld 121 ja 122 kohta).
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Kasiteltdviassa asiassa kyseessd oleva muoto voi siten saada suojaa EU-tavaramerkking, jos
vahintddn yksi sen olennaisista piirteistd ei johdu suoraan yhteenliitettdviand rakennushahmona
tarkasteltavan tavaran yhteenliitettdvyyden tai modulaarisuuden teknisestd tuloksesta.
Ohimennen on todettava, ettd leluhahmona tarkasteltavan tavaran ei-teknisilla tuloksilla ei ole
merkitystd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan kannalta eivitka ne
voi olla esteend riidanalaisen tavaramerkin rekisterdinnille.

On kuitenkin todettava, ettd kyseessd olevan hahmon péén sylinterimdinen tai ”tynnyriméinen”
muoto ei perustu suoraan yhteenliitettdvin rakennushahmon yhdistdmista valiintulijan
moduulirakentamistapaan ja sen yhteenkytkettdvyyttd kyseiseen rakentamistapaan koskevaan
tekniseen tulokseen. Sama koskee kaulan lyhyttd ja suorakulmaista muotoa sekd torson
puolisuunnikkaan, laakeaa ja kulmikasta muotoa seka kisivarsien erityistd muotoa késineen ja
jalkojen jalkaterineen.

Riidanalaisen paatoksen 51-54 kohdassa mainitut koristeelliset tai mielikuvitukselliset piirteet (ks.
edelld 64 ja 78 kohta), jotka luetellaan edelld 158 kohdassa, perustuvat ndin ollen leluhahmon ja
yhteenliitettdvin rakennushahmon suunnittelijan vapauteen. Vaikka ihmisen piirteet ja
yhdistimismekanismit ovat pohjimmiltaan vélttamattomid tavaran kahden kayttotarkoituksen
vuoksi, ndiden osatekijoiden ulkomuodon osalta on olemassa laaja vapaus.

Valituslautakunta katsoi siis perustellusti riidanalaisen paatoksen 53 ja 84 kohdassa ldhinnd, ettd
kun otetaan huomioon ndiden olennaisten piirteiden koristeellisuus ja mielikuvituksellisuus, niita
voidaan muuttaa ja muotoilla siten, ettd suunnittelun vapaus on ldhtokohtaisesti suuri.

Taltd osin kantajan viite, jonka mukaan "mikéén riidanalaisen tavaramerkin piirre tai varsinkaan
sen olennainen piirre tai myoskddn riidanalainen tavaramerkki kokonaisuudessaan ei sisdlld
koristeellista tai mielikuvituksellista osatekijad, joka menisi kuvailtua toiminnallisuutta
pidemmiille”, on perusteeton ja se on hyldttava. Edelld 158 kohdassa luetellut olennaiset piirteet
ovat tdllaisista koristeellisia tai mielikuvituksellisia osatekijoita.

Tastd seuraa, ettd vaikka yhteenliitettdvyyteen ja modulaarisuuteen liittyvd tekninen tarkoitus
saavutetaan olennaisilla piirteilld (jotka on lueteltu edelld 146 kohdassa), on olemassa myds muita
(edella 158 kohdassa lueteltuja) olennaisia piirteitd, jotka eivit ole valttiméattomid teknisen
tarkoituksen saavuttamiseksi.

Kuten valituslautakunta perustellusti totesi riidanalaisen p&dtoksen 81 kohdassa, saksalaisen
patentin DE 28 36 971 C2 julkaisut, jotka kantaja toimitti liitteend BDR 9, eivit voi johtaa erilai-
seen lopputulokseen. Siltd osin kuin valituslautakunta totesi, ettd kyseisestd patentista ilmeni,
ettd ainoastaan hahmon jalat olivat teknisesti toiminnallisia, koska mainittu patentti ei koskenut
riidanalaisen tavaramerkin muita piirteitd, on toki katsottava, ettei tillaista toteamusta voida itses-
sddn yleistdd teknisen toiminnon epddmiseksi muilta piirteiltd. Koska kyseinen patentti koskee
vain jalkoja, sen perusteella ei missddn tapauksessa voida tehdd paatelmid suuntaan tai toiseen
asianomaisen muodon muista piirteista.

Pitdd kuitenkin paikkansa, ettd saksalaista patenttia DE 28 36 971 C2 koskeva julkaisu osoittaa
teknisen tuloksen ainoastaan asianomaisen hahmon jalan osatekijoiden muttei riidanalaisen
tavaramerkin muiden olennaisten piirteiden osalta. Kyseinen patentti koskee nimittéin jalkojen
takaosaa ja niiden onttoja osia ja siis yksinomaan kyseisen tavaramerkin tétd olennaista piirretta.
Mainittu patentti ei sisdlla mitddn merkintdda mahdollisesta teknisestd tuloksesta siltd osin kuin
on kyse hahmon pééille, torsolle, kisivarsille ja jaloille annetun ulkomuodon piirteista.
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Valituslautakunnan arviointi ei ole mydskédén vastoin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
e alakohdan ii alakohdan taustalla olevaa intressid, joka on sen vilttiminen, ettd
tavaramerkkioikeus johtaisi siihen, ettéd yritykselle annetaan monopoli teknisiin ratkaisuihin tai
tavaran kayttoon liittyviin piirteisiin (ks. edelld 101 kohta). Valituslautakunta otti asianmukaisesti
huomioon timén intressin riidanalaisen péddtoksen 84 kohdassa (ks. edelldi 160 kohta).
Kilpailijoiden ei ole riidanalaisen tavaramerkin vuoksi mahdotonta saattaa markkinoille hahmoja,
joilla on tdmaén leikkikalujen ryhmain tyypillisia piirteita. Silld ei mydskédédn voida estédd véliintulijan
moduulirakentamistavan kanssa yhteensopivien eri tavalla suunniteltujen hahmojen jakelua.
Kuten valituslautakunta ldhinna totesi saman péatoksen 53 kohdassa, téllaisia hahmoja voidaan
vapaasti suunnitella usein eri tavoin.

Kantajan vditteestd, jonka mukaan valituslautakunta “ei tutkinut lainkaan” sen esittdmia
perusteluja ja todisteita, on aluksi todettava, ettd se, ettd valituslautakunta ei noudattanut kantajan
nakemystd, ei merkitse sitd, ettei se olisi ottanut huomioon kantajan perusteluja tai tutkinut sen
esittdmdd nayttod. Riidanalaisen padtoksen 80 kohdassa ja sitd seuraavissa kohdissa
valituslautakunta tarkasteli nimenomaisesti kantajan selvitystd, esitettyja esimerkkeja seka
saksalaista patenttia DE 28 36 971 C2 koskevaa julkaisua.

On myds muistutettava, ettd riidanalaisen paatoksen 7 kohdassa valituslautakunta esitti
tiivistetysti tdtd kanneperustetta koskevat kantajan argumentit ja saman péaétoksen 38 kohdassa
se luetteli timan esittimit todisteet. Téstd seuraa, ettd valituslautakunta otti arvioinnissaan
huomioon ndmé argumentit ja todisteet (ks. vastaavasti tuomio 29.6.2022, bet-at-home.com
Entertainment v. EUIPO (bet-at-home), T-640/21, ei julkaistu, EU:T:2022:408, 26 kohta
oikeuskaytantoviittauksineen).

Tamin osalta on myos muistutettava, ettd EUIPO:n elimet eivit ole velvollisia ottamaan kantaa
kaikkiin osapuolten esittdimiin argumentteihin. On riittdvés, ettd ne esittidvit ne tosiseikat ja
oikeudelliset seikat, joilla on olennainen merkitys niiden péatosten rakenteen kannalta. Tastd
seuraa, ettd pelkdstddn siitd, ettd valituslautakunta ei toistanut kaikkia asianosaisen argumentteja
tai vastannut kaikkiin nédihin argumentteihin, ei voida péételld, ettd se olisi kieltaytynyt ottamasta
niitd huomioon. Toisin sanoen perustelut voivat olla implisiittisid, kunhan asianosaiset saavat
niiden avulla selville syyt, joiden vuoksi valituslautakunnan péétos on tehty, ja toimivaltaisella
tuomioistuimella on kiaytettdvissddn riittdvat tiedot, jotta se kykenee harjoittamaan
laillisuusvalvontaansa (ks. tuomio 29.6.2022, bet-at-home, T-640/21, ei julkaistu, EU:T:2022:408,
21 kohta oikeuskéytantoviittauksineen). Nama edellytykset téyttyvit tdssé asiassa.

Tastd seuraa, ettd kantaja, jolla on tdssd mitdttomyysmenettelyssd todistustaakka (ks. edelld
26 kohta), ei ole kumonnut toteamusta siitd, ettd vahintddn yksi tavaran olennainen piirre ei ole
valttamaton teknisen tuloksen saavuttamiseksi.

Kun otetaan huomioon edelld 155 ja 156 kohdassa esitetyt periaatteet, asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa voidaan jattdd soveltamatta pelkéstdan
tdman toteamuksen perusteella.

On todettava, ettd huolimatta edelld 136 ja 148 kohdassa todetuista arviointivirheistd, joilla edella
esitetty huomioiden ei ole vaikutusta riidanalaisen padtoksen laillisuuteen, valituslautakunta
vahvisti perustellusti sen, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan
kannalta riidanalainen tavaramerkki voitiin rekisterida.

Toinen valitusperuste on ndin ollen hyldttava perusteettomana.
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Tastd seuraa, ettd riidanalaiseen paédtokseen ei liity kumoamis- eikd muuttamisperustetta.

Kaiken edelld esitetyn perusteella kanne on hyléttévi kokonaisuudessaan.

Oikeudenkiyntikulut

Unionin yleisen tuomioistuimen tydjarjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka
havidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéyntikulut, jos vastapuoli on sitéd vaatinut.

Koska kantaja on hévinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkayntikulut EUIPO:n ja
vdliintulijan vaatimusten mukaisesti.

Niilla perusteilla

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

2) BB Services GmbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Costeira Kancheva Tichy-Fisslberger

Julistettiin Luxemburgissa 6 pdivana joulukuuta 2023.

Allekirjoitukset
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