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UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

19 pdivana kesdkuuta 2025 *

Ennakkoratkaisupyynté — EU-tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 207/2009 —
Ehdottomat mitdttomyysperusteet — 52 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta — 7 artiklan 1 kohdan
e alakohdan ii alakohta — Merkki, joka muodostuu yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi

vélttamattomastd tavaran muodosta — Hakijan vilpillinen mieli —
Ehdottomien mitattomyysperusteiden itsendisyys ja rinnakkaiselo — Merkitykselliset perusteet
arvioitaessa hakijan vilpillistd mieltd tavaramerkkihakemusta jétettdessa —
Seikkojen ilmeneminen hakemuksen jattamisen jdlkeen
Asiassa C-17/24,
jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnostd, jonka Cour de
cassation (ylin yleinen tuomioistuin, Ranska) on esittanyt 10.1.2024 tekemaéllaan paatokselld, joka
on saapunut unionin tuomioistuimeen 11.1.2024, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa
CeramTec GmbH
vastaan
Coorstek Bioceramics LLC,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja C. Lycourgos sekd tuomarit N. Picarra,
O. Spineanu-Matei (esitteleva tuomari), S. Gervasoni ja N. Fenger,

julkisasiamies: A. Biondi,

kirjaaja: hallintovirkamies C. Di Bella,

ottaen huomioon kirjallisessa kasittelyssa ja 13.11.2024 pidetyssé istunnossa esitetyn,
ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esitténeet:

— CeramTec GmbH, edustajinaan A. Bothe, Rechtsanwalt, C. Bratel ja M.-A. de Dampierre,
avocates, sekd M. A. Mittelstein ja C. Stober, Rechtsanwiltinnen,

— Coorstek Bioceramics LLC, edustajanaan S. Naumann, avocat,

* Oikeudenkéyntikieli: ranska.
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— Ranskan hallitus, asiamiehindédn R. Bénard, B. Dourthe, H. Nunes da Silva ja E. Timmermans,
— Euroopan komissio, asiamiehinddn C. Auvret ja P. Némeckova,
kuultuaan julkisasiamiehen 6.2.2025 pidetyssd istunnossa esittdméan ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Ennakkoratkaisupyynto koskee [Euroopan unionin] tavaramerkistd 26.2.2009 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1) 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan, luettuna
yhdessa 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan ja 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa,
tulkintaa.

Taméd pyyntd on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat CeramTec GmbH ja Coorstek
Bioceramics LLC (jaljempédnd Coorstek) ja jossa on kyse CeramTecin Coorstekia vastaan
nostamasta loukkauskanteesta, johon kohdistuvassa vastakanteessa Coorstek vaatii kolmen
CeramTecin hallussa olevan EU-tavaramerkin mitattomaksi julistamista.

Asiaa koskevat oikeussdiannot

Asetusta N:o 207/2009 on muutettu 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksella (EU) 2015/2424 (EUVL 2015, L 341, s. 21), joka tuli voimaan 23.3.2016. Se on
sittemmin kumottu ja korvattu 1.10.2017 alkaen Euroopan unionin tavaramerkistd 14.6.2017
annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154,
s. 1). Kun kuitenkin otetaan huomioon Coorstekin péddasiassa riitauttamien tavaramerkkien
hakemispdivd, joka on ratkaiseva mitdttomyysvaatimukseen sovellettavan aineellisen oikeuden
madrittamiseksi (ks. vastaavasti tuomio 29.1.2020, Sky ym., C-371/18, EU:C:2020:45, 49 kohta),
nyt késiteltavad ennakkoratkaisupyynt6éd on tutkittava asetuksen N:o 207/2009 alkuperdisen
version kannalta.

Asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan toisessa perustelukappaleessa todettiin seuraavaa:

"Taloudellisen toiminnan sopusointuista kehitysta koko [unionissa] seka jatkuvaa ja tasapainoista
lagjentumista olisi edistettdvd kansallisia markkinoita vastaavat olosuhteet tarjoavien
sisaimarkkinoiden toteuttamisen ja moitteettoman toiminnan avulla. Ndiden markkinoiden
toteuttaminen ja niiden yhtendisyyden lisidminen [merkitsee erityisesti] tavaroiden vapaan
liilkkumisen ja palvelujen vapaan tarjoamisen esteiden poistamista sekd kilpailun vééristymisen

estimisen varmistavan jéarjestelmén luomista — -~

Kyseisen asetuksen 7 artiklan, jonka otsikko on “Ehdottomat hylkdysperusteet”, 1 kohdan
e alakohdan ii alakohdassa sééddettiin seuraavaa:

”Seuraavia merkkeja ei rekisteroida:

e) merkit, jotka muodostuvat yksinomaan
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ii) teknisen tuloksen saavuttamiseksi valttaméattomasté tavaran muodosta”.

Mainitun asetuksen 52 artiklan, jonka otsikko on "Ehdottomat mitattomyysperusteet”, 1 kohdassa
sdddettiin seuraavaa:

"[EU-]tavaramerkki julistetaan  mitdttomaksi virastolle tehdylld vaatimuksella tai
loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella, jos:

a) [EU-]tavaramerkki on rekisterdity 7 artiklan sdédnngsten vastaisesti;
b) hakija on jéttinyt tavaramerkkid koskevan hakemuksen vilpillisessd mielessd.”

Saman asetuksen 99 artiklassa, jonka otsikko on "Patevyysolettamus — Asiaperustetta koskevat
viitteet”, sdddettiin seuraavaa:

”1. [EU-]tavaramerkkeja késittelevit tuomioistuimet pitavat [EU-]tavaramerkkid patevana, jollei
vastaaja kiistd sen pétevyyttd menettdmistd tai mitattomyyttd koskevalla vastakanteella.

»

Pddasia ja ennakkoratkaisukysymykset

CeramTec on Saksaan sijoittautunut yritys, joka on erikoistunut lonkka- ja polvi-implanttien
kokoonpanossa kaytettavien teknisten keraamisten komponenttien kehittdmiseen, valmistukseen
ja jakeluun. Se myy nditd komponentteja lddketieteellisten proteesien valmistajille, jotka
rakentavat niistd kokonaisia proteeseja, jotka myydddn tdmén jialkeen loppukayttdjille, kuten
sairaaloille tai ortopedian kirurgeille.

Coorstek on Yhdysvaltojen oikeuden mukaisesti perustettu yhtio, jonka toimialana on
ladketieteellisten komponenttien ja erityisesti lonkan nivelproteeseihin, seldn nikamaproteeseihin
ja hammasproteeseihin tarkoitettujen komponenttien valmistus kehittyneistd teknisisté
keraamisista materiaaleista.

CeramTecilla oli keraamista komposiittimateriaalia suojaava eurooppapatentti nro EP 0 542 815,
joka oli haettu Ranskaan. Tamin patentin voimassaolo lakkasi 5.8.2011.

CeramTec haki 23.8.2011 seuraavien kolmen merkin rekisteréimista EU-tavaramerkeiksi:

— vaaleanpunaisesta virista Pantone 677C (vuoden 2010 virikokoelma) muodostuva
tavaramerkki nro 010214195, joka rekisteroitiin 26.3.2013 ja jolle vaadittiin etuoikeutta
21.7.2011 rekisterdidyn saksalaisen merkin perusteella

— alla oleva 12.4.2013 rekisteroity kuviomerkki nro 010214112, jolla haetaan suojaa

vaaleanpunaiselle virille Pantone 677C ja jolle vaadittiin etuoikeutta 25.7.2011 rekisterdidyn
saksalaisen tavaramerkin perusteella:

ECLI:EU:C:2025:455 3
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— alla oleva 20.6.2013 rekisteroity kolmiulotteinen tavaramerkki, jolla haetaan suojaa
vaaleanpunaiselle virille Pantone 677C ja jolle vaadittiin etuoikeutta 26.7.2011 rekister6idyn
saksalaisen merkin perusteella:

Nama tavaramerkit koskevat seuraavia tavaroita, jotka kuuluvat tavaroiden ja palveluiden
kansainvélistd luokitusta tavaramerkkien rekisteroimistd varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn
Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen
luokkaan 10: "Keraamiset osat istutteita varten luupintojen yhdistdmiseen, tekonivelet,
luuvilikkeet; lonkkanivelten pallot, lonkkanivelkuopat/-kupit ja polvinivelen osat; kaikki edella
mainitut tuotteet myytévéksi istutteiden valmistajille”.

CeramTec nosti 13.12.2013 Coorstekia vastaan tavaramerkin loukkausta ja vilpillistd kilpailua
koskevan kanteen, jossa se viitti, ettd Coorstek pitdd kaupan tuotetta, jossa jiljitelladn
Ceramtecin tuotteille tunnusomaista vaaleanpunaista varid. Coorstek nosti vastakanteen, jossa se
vaati timén tuomion 11 ja 12 kohdassa kuvattujen kolmen tavaramerkin (jaljempéna riidanalaiset
tavaramerkit) mitattoméksi julistamista.

Cour dappel de Paris (Pariisin ylioikeus, Ranska) julisti 25.6.2021 antamallaan tuomiolla
riidanalaiset tavaramerkit mitdttomiksi silld perusteella, ettd CeramTec oli tehnyt
tavaramerkkihakemukset vilpillisessd mielessa.

Kyseinen tuomioistuin totesi, ettd riidanalaisten tavaramerkkien hakemispdivind CeramTec oli
vakuuttunut siitd, ettd ladketieteellisten proteesien kokoonpanossa kéytettivien keraamisten
nivelpallojen kovuus ja lujuus perustuvat kromioksidin tekniseen vaikutukseen, ja ettd se oli
pyrkinyt suojaamaan nivelpallojen vaaleanpunaisen vérin, joka johtuu keraamisen materiaalin
sisdltimdstd kromioksidista. Se péitteli téastd, ettd CeramTecin tarkoituksena oli ollut jatkaa
yksinoikeuttaan tekniseen ratkaisuun, joka oli aiemmin suojattu tdmdn tuomion 10 kohdassa
mainitulla patentilla, jonka voimassaolo oli lakannut ennen kyseisten rekisterdintihakemusten
jattamista.
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Mainitun tuomioistuimen mukaan vilpillisestd mielesta ei ollut osoituksena halu estéa kilpailijoita
endd kdyttdméstd vaaleanpunaista vdrid, vaan halu jatkaa yksinoikeutta ja estdd kilpailijoita
tulemasta markkinoille, joilla CeramTec oli mé&iradviassd asemassa tuotteidensa materiaalin
tietyn komponentin eli kromioksidin takia, kun sitd kaytettiin pitoisuuksina, joka vérjaa
keraamisen materiaalin vaaleanpunaiseksi. Sama tuomioistuin totesi, ettd CeramTecin
tarkoituksena oli ndin ollen hankkia yksinoikeus muuhun tarkoitukseen kuin tavaramerkin
tehtdvadn eli tavaroidensa alkuperén osoittamiseen.

CeramTec teki kassaatiovalituksen Cour de cassationiin (ylin yleinen tuomioistuin, Ranska), joka
on  ennakkoratkaisua  pyytdnyt  tuomioistuin. @ CeramTecin = mukaan  asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklassa luetellut ehdottomat hylkdysperusteet eivdt voi olla perusteena
asetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulle vilpilliselle mielelle; muussa
tapauksessa niissé sallittaisiin vilpillisen mielen késitteeseen nojautumisen kyseisessd 7 artiklassa
saddettyjen soveltamisedellytysten kiertdmiseksi tai sivuuttamiseksi. Lisdksi kyseisen
52 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkinnalla, jonka mukaan tavaramerkki voidaan julistaa
mitdttomaksi vain silld perusteella, ettd sen hakijan tarkoituksena oli sdilyttaa oikeutensa tiettyyn
tekniseen ratkaisuun, tarvitsematta osoittaa, ettd oikeudella kyseiseen tavaramerkkiin
tosiasiallisesti ~ taataan  tédllaisen  teknisen ratkaisun suoja, kierretddn  asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan sddanndéksid ja sekoitetaan kyseisten
kahden artiklan soveltamisalat. CeramTec tdsmentdd saaneensa tietdd patenttinsa voimassaolon
lakkaamisen ja riidanalaisten tavaramerkkien hakemisen jéilkeen, ettd kromioksidilla, josta
tavaramerkkihakemuksen kohteena oleva vaaleanpunainen véri johtuu, ei todellisuudessa ole
minkddnlaista teknistd vaikutusta.

Coorstek vaittaa, ettd asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdalla
ja 52 artiklan 1 kohdan b alakohdalla on eri tavoitteet eikd edellinen artikla ole erityissdanndos,
joka on ensisijainen jdlkimmadiseen artiklaan ndhden. Coorstekin mukaan 52 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitettua vilpillistd mieltd arvioitaessa merkitystd on ainoastaan hakijan
menettelylld eikd kyseisen merkin luontaisilla ominaisuuksilla. Koska lisdksi vilpillistd mieltda on
arvioitava tavaramerkin hakemispdivin osalta, on merkityksetontd, ettd kyseisen merkin
yksinoikeudella ei tosiasiallisesti voida suojata teknistd ratkaisua, koska hakija uskoi tdllaiseen
suojaan ja ainoastaan hakijan tarkoitus on otettava huomioon.

Ennakkoratkaisua pyytanyt tuomioistuin toteaa, ettd cour d’appel de Paris’n ja Oberlandesgericht
Stuttgartin (osavaltion ylioikeus, Stuttgart, Saksa) riidanalaisten tavaramerkkien mitdttomyytta
koskevien ratkaisujen vililla on tulkintaeroja. Ndméd erot koskevat erityisesti asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklassa tarkoitettujen ehdottomien hylkdysperusteiden ja vilpillisen mielen,
joka on kyseisen asetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu ehdoton
mitdttomyysperuste, késitteen vilistd suhdetta.

Tassa tilanteessa Cour de cassation on paattanyt lykatd asian kisittelyd ja esittdd unionin
tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko [asetuksen N:o 207/2009] 52 artiklaa tulkittava siten, ettd sen 1 kohdan a alakohdassa

mainitut 7 artiklan mukaiset mitdttomyysperusteet ovat itsendisid ja sulkevat pois sen
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun vilpillisen mielen?

ECLI:EU:C:2025:455 5



21

22

23

24

25

Tuomio 19.6.2025 — Asia C-17/24
CeraMTEC

2) Jos ensimmidiseen kysymykseen vastataan kieltdvasti, voidaanko sitd, onko hakija toiminut
vilpillisessd mielessd, arvioida ainoastaan asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan
e alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun rekisterdintihakemuksen ehdottoman
hylkdysperusteen kannalta ja toteamatta, ettd merkki, jonka tavaramerkiksi rekisterdintia
haetaan, muodostuu yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi valttimattomastd tavaran
muodosta?

3) Onko asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkittava siten, ettd sen
mukaan hakija, joka on tehnyt tavaramerkin rekisterdintihakemuksen tarkoituksenaan
suojata teknistd ratkaisua, ei ole toiminut vilpillisessd mielessd, jos hakemuksen jattamisen
jalkeen ilmenee, ettd kyseisen teknisen ratkaisun ja haetun tavaramerkin muodostavien
merkkien valilld ei ole yhteyttd?”

Asian kisittelyn suullisen vaiheen uudelleen aloittamista koskeva pyynto

Julkisasiamiehen esitettyd ratkaisuehdotuksensa CeramTec on unionin tuomioistuimen
kirjaamoon 24.2.2025 toimittamassaan asiakirjassa pyytdnyt, ettd asian kasittelyn suullinen vaihe
madritddn unionin tuomioistuimen tydjarjestyksen 83 artiklan nojalla aloitettavaksi uudelleen.

Unionin tuomioistuin voi tdmén artiklan perusteella julkisasiamiestd kuultuaan milloin tahansa
madritd asian kdsittelyn suullisen vaiheen aloitettavaksi uudelleen erityisesti, jos unionin
tuomioistuin katsoo, ettei silld ole riittdvésti tietoa asiasta, tai jos asianosainen on suullisen
vaiheen pdadttyneeksi julistamisen jalkeen vedonnut uuteen seikkaan, joka voi olennaisesti
vaikuttaa unionin tuomioistuimen ratkaisuun, taikka jos asia olisi ratkaistava sellaisella
perusteella, josta osapuolilla ei ole ollut tilaisuutta lausua.

Pyyntonsd tueksi CeramTec viittdd, ettd julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksessa ei kasitelld
padasian tosiseikkojen erityispiirteitd eikd monitahoisuutta, ettd ratkaisuehdotuksessa ei oteta
huomioon vilpilliseen mieleen perustuvalla mitattomyysperusteella tavoiteltuja padmadris, ettd
oikeuskaytdnnossd vahvistetaan vaatimus kilpailun vaarantumisen objektiivisesta vaarasta ja ettd
mainitussa ratkaisuehdotuksessa ei ole tietoja oikeutetusta kaupallisesta edusta.

On yhtaaltd palautettava mieleen, ettd SEUT 252 artiklan toisen kohdan mukaan julkisasiamiehen
tehtdvand on tdysin puolueettomana ja riippumattomana esittdé julkisessa istunnossa perustellut
ratkaisuehdotukset asioissa, jotka Euroopan unionin tuomioistuimen perussddnnon mukaan
vaativat hdnen mydotévaikutustaan. Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus tai perustelut, joiden
johdosta hdn padtyy siihen, eivdt sido unionin tuomioistuinta. On myds muistutettava, ettd
Euroopan unionin tuomioistuimen perussddnnéssa ja unionin tuomioistuimen tyojarjestyksessa
el madrdtd padasian asianosaisten tai kyseisen tydjdrjestyksen 23 artiklassa tarkoitettujen
osapuolten mahdollisuudesta vastata julkisasiamiehen esittaméédn ratkaisuehdotukseen. Témén
vuoksi se, ettei padasian asianosainen tai osapuoli yhdy julkisasiamiehen ratkaisuehdotukseen,
riippumatta ratkaisuehdotuksessa tutkituista kysymyksistd, ei sellaisenaan voi olla peruste asian
kasittelyn suullisen vaiheen aloittamiselle uudelleen (tuomio 4.10.2024, Herbaria Kréuterparadies
II, C-240/23, EU:C:2024:852, 40 ja 41 kohta oikeuskéytantoviittauksineen).

Nyt kasiteltdvédssd asiassa asian kasittelyn suullisen vaiheen uudelleen aloittamista koskevasta
pyynnostd ilmenee, ettd CeramTec pyrkii tdlld pyynnolld todellisuudessa ilmaisemaan olevansa
eri mieltd julkisasiamiehen tekemastd oikeudellisesta arvioinnista. Kuten tyoéjdrjestyksen
83 artiklasta ja tdmén tuomion edellisessd kohdassa mainitusta oikeuskdytdnnostd ilmenee,
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téllainen peruste ei kuulu niihin perusteisiin, jotka voivat oikeuttaa asian kasittelyn suullisen
vaiheen uudelleen aloittamisen. Lisdksi tdhdn menettelyyn osallistuneet osapuolet ovat voineet
esittdd sekd menettelyn kirjallisessa ettd suullisessa vaiheessa ne oikeudelliset seikat, joita ne ovat
pitdneet merkityksellisind sen kannalta, ettd unionin tuomioistuin voi tulkita ennakkoratkaisua
pyytdneen tuomioistuimen esittdmien kysymysten kohteena olevia unionin oikeuden sadnnoksia.
Unionin tuomioistuin katsoo nédin ollen, etti silld on kaytettdvissddn kaikki tarpeelliset tiedot nyt
kasiteltavan ennakkoratkaisupyynnon ratkaisemiseksi ja ettei yksikddn niistd seikoista, jotka
CeramTec esittdd asian kisittelyn suullisen vaiheen uudelleen aloittamista koskevan pyyntonsa
tueksi, oikeuta kyseisen vaiheen uudelleen aloittamista tyojéarjestyksen 83 artiklan mukaisesti.

Téssd tilanteessa asian kasittelyn suullista vaihetta ei ole maarattava aloitettavaksi uudelleen.

Ennakkoratkaisukysymykset

Ensimmdinen kysymys

Aluksi on tdsmennettéivd, ettd vaikka ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin on muotoillut
ensimmaisen kysymyksen siten, ettd se koskee yhtaalta asetuksen
N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja toisaalta kyseisen asetuksen
52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, luettuna yhdessé mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan
kanssa, sdddettyjen ehdottomien mitdttomyysperusteiden valistd suhdetta,
ennakkoratkaisupyynnostd ilmenee, ettd kyseisessdé 7 artiklan 1 kohdassa sédéddetyistd
ehdottomista hylkédysperusteista péddasiassa tarkoitetaan ainoastaan mainitun asetuksen
7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa saddettyd hylkaysperustetta.

Niin ollen on katsottava, ettd ennakkoratkaisua pyytanyt tuomioistuin tiedustelee ensimmaiselld
kysymyksellddn lahinng, onko asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, ettd
yhtdéltd kyseisen asetuksen 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, luettuna yhdessd mainitun
asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan kanssa, ja toisaalta saman asetuksen
52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa sdaddetyt ehdottomat mitdttomyysperusteet ovat toisistaan
riippumattomia ja toisensa poissulkevia.

Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan EU-tavaramerkki julistetaan
mitdttomaksi, jos se on rekisterdity kyseisen asetuksen 7 artiklan sddnnodsten vastaisesti.
Mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan mukaan merkkejd, jotka
muodostuvat yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi valttiméttomésta tavaran
muodosta, ei rekisteroida.

Saman asetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa sdddetddn, ettd EU-tavaramerkki julistetaan
mitdttomaksi, jos hakija on jattanyt tavaramerkkid koskevan hakemuksen vilpillisessd mielessa.

Ensimmdiseen kysymykseen vastaamiseksi on tutkittava perdkkiin, ovatko yhtédltd asetuksen
N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, luettuna yhdessd saman asetuksen
7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan kanssa, ja toisaalta mainitun asetuksen
52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa sdddetyt ehdottomat mitattomyysperusteet (jaljempéna kaksi
ehdotonta  mitdttomyysperustetta) itsendisia ja ovatko ndméd kaksi ehdotonta
mitdttomyysperustetta toisensa poissulkevia.
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Ensiksi on tarkasteltava, ovatko ndmaé kaksi ehdotonta mitdttomyysperustetta itsendisid siind
mielessd, ettd tavaramerkin julistamiseksi mitattomaksi hakijan vilpillisen mielen vuoksi kyseisen
52 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella ei edellytetd, ettd ensin tutkitaan, onko
7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa sdddetty rekisterdintihakemuksen ehdoton
hylkdysperuste olemassa.

Vakiintuneen oikeuskdytdnnén mukaan unionin oikeussddnnén tulkinta edellyttdd, ettd
huomioon otetaan paitsi sen sanamuoto myods asiayhteys, johon se kuuluu, sekd sen toimen
tavoitteet ja paamaddrat, jonka osa se on (ks. vastaavasti tuomio 17.11.1983, Merck, 292/82,
EU:C:1983:335, 12 kohta ja tuomio 11.1.2024, Inditex, C-361/22, EU:C:2024:17, 43 kohta
oikeuskaytédntoviittauksineen).

Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan sanamuodosta ilmenee, ettd kumpikin néistad
kahdesta perusteesta on esitetty eri alakohdassa eli a ja b alakohdassa, jotka on erotettu toisistaan
puolipisteelld, mikéd kuvastaa unionin lainsaatdjan aikomusta erottaa ne toisistaan. Lisdksi kyseisen
52 artiklan 1 kohdassa tai sen johdantokappaleessa tai sitd seuraavassa luettelossa ei ole mainintaa,
joka osoittaisi, ettd kumpaakin ehdotonta mitattomyysperustetta on tutkittava tietyssa
etusijajérjestyksessd toisiinsa ndhden.

Tata asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan sanamuodon mukaista tulkintaa tukevat seka
asiayhteys, johon kyseinen sddnnos kuuluu, ett silld tavoitellut padmaarat.

Tastd asiayhteydestd on todettava, ettd kyseisessa 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa saddetty
mitdttomyysperuste viittaa — toisin kuin b alakohdassa sdddetty mitdattomyysperuste — asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklassa sdddettyihin ehdottomiin hylkdysperusteisiin ja sitd on luettava ja
tulkittava yhdessa kyseisen artiklan kanssa.

Lisdksi kukin asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdassa luetelluista hylkdysperusteista on
muista hylkdysperusteista riippumaton, ja jokaista niistd on tarkasteltava erikseen (ks. vastaavasti
ja analogisesti tuomio 16.9.2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, 46 kohta),
joten kyseisen asetuksen 52 artiklan 1 kohdan a alakohta sellaisenaan koskee
mitdttomyysperusteita, jotka ovat toisistaan riippumattomia ja joilla kullakin on oma
soveltamisalansa.

Niin ollen téllainen itsendisyys on sitdkin suuremmalla syylld todettava mainitun asetuksen
52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja saman asetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
saddetyn mitattomyysperusteen vélilla.

Kuten julkisasiamies on ldhinnd todennut ratkaisuehdotuksensa 34 kohdassa, on liséksi niin, etta
vaikka asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohta kokonaisuudessaan sisdltdd tyhjentdvan
luettelon EU-tavaramerkin ehdottomista mitdttomyysperusteista, jokainen siind tarkoitettu
ehdoton mitdttomyysperuste on luonteeltaan erilainen. Sen a alakohdassa sdddettya
mitdttomyysperustetta sovelletaan nimittdin vain kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa
tyhjentdvasti  luetelluissa  tapauksissa, kun taas b  alakohdassa  tarkoitetussa
mitdttomyysperusteessa viitataan vilpillisen mielen késitteeseen, jota voidaan soveltaa
madrittdmattomassd madrassa tilanteita.

Niilld ehdottomilla mitattomyysperusteilla tavoitelluista pdamaaristd on todettava, ettd ne ovat

yhtenevid unionin tavaramerkkisdéntojen yleisen padméadrdn kanssa, joka on vadristyméattomén
kilpailun edistiminen unionissa. Kuten tdltd osin muun muassa asetuksen N:o 207/2009
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johdanto-osan toisesta perustelukappaleesta ilmenee, asetuksen tavoitteena on sisimarkkinoiden
toteuttaminen ja niiden toiminnan varmistaminen. Tassd yhteydessdé EU-tavaramerkkid
koskevissa sddnnoissd pyritddn erityisesti varmistamaan, ettd yritykset voivat, kyetdkseen
hankkimaan itselleen asiakkaita tavaroidensa tai palvelujensa laadun perusteella, rekisteroida
tavaramerkeiksi sellaisia merkkejd, joiden perusteella kuluttaja voi erottaa ilman sekaannusvaaraa
kyseisen tavaran tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperd (ks.
vastaavasti tuomio 12.9.2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO, C-104/18 P,
EU:C:2019:724, 45 kohta oikeuskéyténtoviittauksineen).

Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla ehdottomilla mitattémyysperusteilla
on kuitenkin eri tavoitteet.

Yhtddltd nimittdin asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa sdddetyn
ehdottoman mitdttomyysperusteen tarkoituksena on mitidtoidda tavaramerkit, jotka on
rekisterdity siitd huolimatta, ettd niihin kohdistuu yksi tai useampi kyseisen asetuksen
7 artiklan 1 kohdassa sdddetty ehdoton hylkdysperuste ja ettd ne eivit ndin ollen ole
rekisterdintikelpoisia, koska ne eivdt voi tdyttdd tavaramerkin tehtdvida. Talla
mitdttomyysperusteella poistetaan itse tavaramerkin virheellisyys ja pyritddn suojaamaan nédiden
ehdottomien hylkdysperusteiden taustalla olevaa yleistd etua.

Erityisesti asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa sdddetysta
ehdottomasta hylkdysperusteesta on todettava, ettd sen tavoitteena on estdd, ettd
tavaramerkkioikeus johtaisi siihen, ettd yritykselle annetaan yksinoikeus sellaisiin teknisiin
ratkaisuihin tai tavaran kayttoon liittyviin piirteisiin, joita tavaran kayttdjdt saattavat haluta
sisaltyvdan myos kilpailijoiden tavaroihin. Télla hylkdaysperusteella pyritddn nédin estimién se, ettd
tavaramerkkioikeuden tuottama suoja ulottuisi myos muihin kuin sellaisiin merkkeihin, joilla
tavara tai palvelu voidaan erottaa kilpailijoiden tavaroista tai palveluista, ja estdisi ndin sen, ettd
kilpailijat voivat tavaramerkin haltijan kanssa kilpaillen vapaasti tarjota tavaroita, joihin siséltyy
kyseinen tekninen ratkaisu tai kyseiset kayttoon liittyvat piirteet (ks. vastaavasti tuomio
14.9.2010, Lego Juris v. SMHV, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 43 kohta ja tuomio 23.4.2020,
Gomboc, C-237/19, EU:C:2020:296, 25 kohta oikeuskdytantoviittauksineen). Tarkoituksena on
vilttad se tilanne, ettd tavaramerkistd johtuvaa pysyvéda yksinoikeutta kaytettdisiin sellaisten
muiden oikeuksien sdilyttdmiseen ilman ajallista rajoitusta, joille unionin lainsaatdja on halunnut
asettaa vanhentumisajat (tuomio 16.9.2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14,
EU:C:2015:604, 45 kohta).

Kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 37 kohdassa, oikeuskdytinnén mukaan
talld artiklalla saatetaan ndin ollen keskenddn tasapainoon kaksi vaatimusta eli yhtdalta vaatimus
estdd se, ettd patentoidun teknisen ratkaisun suoja pysyisi voimassa patentin voimassaoloajan
padtyttyd, ja toisaalta vaatimus rajata tavaramerkit, joita ei voida rekisterdidd, vain niihin, jotka
haittaisivat todella muiden yritysten mahdollisuutta kéyttdd jotakin teknistd ratkaisua (ks.
vastaavasti tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV (C-48/09 P, EU:C:2010:516, 44—48 kohta).

Toisaalta asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa sdddetyn ehdottoman
mitdttomyysperusteen tarkoituksena on varmistaa, ettd talouden toimijat, jotka aikovat kayttaa
EU-tavaramerkkijirjestelmasd, osallistuvat rehellisesti kilpailuun. Silld pyritddn siten asettamaan
seurauksia puutteelle, joka liittyy hakemukseen eika itse tavaramerkkiin.
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Edelld esitetystd seuraa, ettd ndmé kaksi ehdotonta mitdttomyysperustetta ovat itsendisid siind
mielessd, ettd kyseisen tavaramerkin mitdttomaksi julistaminen hakijan vilpillisen mielen vuoksi
asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella ei edellytd ensin sen
tarkistamista, onko késilld jokin kyseisen asetuksen 7 artiklassa, johon sen 52 artiklan 1 kohdan
a alakohdassa viitataan, sdddetyisti ehdottomista hylkdysperusteista. Néin ollen vilpilliseksi
mieleksi luokittelu ei edellytd sen toteamista, ettd kyseinen merkki muodostuu my6s mainitun
asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitetulla tavalla yksinomaan
teknisen tuloksen saavuttamiseksi vélttaméattomastd tavaran muodosta. Témd pitee myds
pdinvastoin, silld sen toteamiseksi, ettd merkki muodostuu yksinomaan teknisen tuloksen
saavuttamiseksi vélttdmattomastd tavaran muodosta, ei edellytetd hakijan vilpillisen mielen
toteamista.

Toiseksi on tutkittava, ovatko asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut
ehdottomat mitdttomyysperusteet toisensa poissulkevia silld tavalla, ettd ndistd kahdesta
perusteesta jommankumman soveltaminen sulkee pois toisen soveltamisen.

Tastd on todettava, ettd asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan johdantokappaleen tai a ja
b alakohdan sanamuodossa ei ole seikkoja, joiden nojalla voitaisiin ajatella, ettd kyseisissa
alakohdissa mainitut mitéttomyysperusteet ovat toisensa poissulkevia.

Asetuksen N:o 207/2009 sadannoksissa ei myoskadn suljeta pois sitd, ettd EU-tavaramerkki voidaan
julistaa mitdttomaksi asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa sdddettyjen
ehdottomien mitdttomyysperusteiden nojalla. Tuomioistuin, jonka késiteltaviksi on saatettu
ndihin perusteisiin perustuva tavaramerkin mitattomaksi julistamista koskeva vaatimus, voi tosin
katsoa  yksittdistapauksen erityispiirteiden = nojalla  tarkoituksenmukaiseksi  rajoittua
tarkastelemaan vain yhtd mainituista perusteista. Jos nimittdin se on perusteltu, ei ole enaa
tarpeen tutkia toista ndistd perusteista, jotta tavaramerkki voidaan julistaa mitdttomaksi. Mikaan
asetuksen N:o 207/2009 sddnnds ei kuitenkaan estd tuomioistuinta tarkastelemasta myos tita
toista perustetta.

Edelld esitetystd seuraa, ettd asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut
ehdottomat mitdttomyysperusteet eivit sulje toisiaan pois.

Kaiken edelld esitetyn perusteella ensimmadiseen kysymykseen on vastattava, ettd asetuksen
N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, ettd kyseisen asetuksen
52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, luettuna yhdessé mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan
e alakohdan ii alakohdan kanssa, sdddetty ehdoton mitdttomyysperuste ja saman asetuksen
52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa sdddetty ehdoton mitidttomyysperuste ovat itsendisid mutta
eivit toisensa poissulkevia.

Toinen ennakkoratkaisukysymys

Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin tiedustelee toisella kysymykselldadn ldhinnd, onko
asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkittava siten, ettd tavaramerkin
hakijan vilpillisen mielen perusteeksi voidaan, jos merkin rekisterdintia on haettu patentin
voimassaoloajan paittymisen jalkeen, tukeutua yksinomaan hakijan késitykseen siitd, voidaanko
merkilld esittdd patentilla aiemmin suojattu tekninen ratkaisu, ja ndin on riippumatta siit,
muodostuuko mainittu merkki kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa
tarkoitetulla tavalla yksinomaan tavaran muodosta, joka on vilttamaton teknisen tuloksen
saavuttamiseksi.

10 ECLL:EU:C:2025:455



53

54

55

56

57

58

59

Tuomio 19.6.2025 — Asia C-17/24
CeraMTEC

Kuten unionin tuomioistuimen oikeuskdytdnnostd ilmenee, on niin, ettd koska asetuksessa
N:o 207/2009 ei madritelld sen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa olevaa vilpillisen mielen
kasitettd, kasitteen merkitys ja ulottuvuus on médritettdvd sen tavanomaisen merkityksen
mukaan, joka silld on yleiskielessd, ottamalla samalla huomioon asiayhteys, jossa sitd kéytetéén, ja
kyseisen asetuksen tavoitteet (tuomio 12.9.2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v.
EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, 43 ja 44 kohta oikeuskayténtoviittauksineen).

Vilpillisen mielen késite edellyttdd sen tavanomaisen vyleiskielisen merkityksen mukaan
eparehellisyyttda tai epidrehellistd tarkoitusta. Téama kiasite on lisdksi ymmarrettava
tavaramerkkioikeuden asiayhteydessi, jona on elinkeinoeldma. Téltd osin yhteison tavaramerkista
20.12.1993 annetulla neuvoston asetuksella N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) ja neuvoston
asetuksilla N:o 207/2009 ja 2017/1001, jotka on annettu perdkkdin, on sama tavoite eli
sisamarkkinoiden toteuttaminen ja toiminta.

Kuten tdmén tuomion 40 kohdassa on muistutettu, EU-tavaramerkkid koskevissa sdédnnoissa
pyritddn erityisesti edistimddn unionin vaaristyméttoméan kilpailun jarjestelmédd, jossa yritysten
on, kyetdkseen hankkimaan itselleen asiakkaita tavaroidensa tai palvelujensa laadun perusteella,
voitava rekisteroida tavaramerkeiksi sellaisia merkkejd, joiden perusteella kuluttaja voi erottaa
ilman sekaannusvaaraa kyseisen tavaran tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on
toinen alkuperé (ks. vastaavasti tuomio 12.9.2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v.
EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, 45 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).

Niin ollen asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua ehdotonta
mitdttomyysperustetta sovelletaan silloin, kun merkityksellisistda ja yhtdpitavistd seikoista
ilmenee, ettd EU-tavaramerkin haltija ei ole hakenut tdmén tavaramerkin rekisterdintia
tarkoituksenaan osallistua rehellisesti kilpailuun vaan tarkoituksenaan vahingoittaa hyvin
liilketavan vastaisesti kolmansien etuja tai saadakseen, ilman erityistd kolmatta osapuolta,
yksinoikeuden muuhun tarkoitukseen kuin tavaramerkin tehtédviin kuuluviin tarkoituksiin eli
erityisesti edellisessi kohdassa mieleen palautettuun alkuperdn osoittamista koskevaan
keskeiseen tehtdvadn kuuluviin tarkoituksiin (tuomio 12.9.2019, Koton Magazacilik Tekstil
Sanayi ve Ticaret v. EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, 46 kohta).

Tavaramerkin hakijan aikomus on subjektiivinen seikka, joka toimivaltaisten hallinto- ja
oikeusviranomaisten on kuitenkin mairitettdva objektiivisesti. Nédin ollen vilpillistd mielta
koskevia viitteitd on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki késiteltdviana olevan
tapauksen kannalta merkitykselliset tosiseikat. Vain télla tavoin vilpillistd mieltd koskevaa vaitetta
voidaan arvioida objektiivisesti (ks. tuomio 12.9.2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret
v. EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, 47 kohta oikeuskéytantoviittauksineen).

Taltd osin on todettava, ettei asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan
sanamuodosta ilmene, ettd mahdollista hakijan vilpillistd mieltd arvioitaessa olisi jatettava
huomiotta tosiseikat, jotka myotavaikuttavat tai voisivat myoétdvaikuttaa kyseisen asetuksen
52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, luettuna yhdessd mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan
e alakohdan ii alakohdan kanssa, sdddetyn ehdottoman mitéttomyysperusteen osoittamiseen.

Unionin tuomioistuimen oikeuskdytdnnostd ilmenee jo, ettd seikat, jotka lisdksi voisivat
myotéavaikuttaa rekisterdintihakemuksen suhteellisen hylkdysperusteen osoittamiseen, voivat olla
merkityksellisid asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun hakijan
vilpillisen mielen toteamisessa ilman, ettd vilpillisen mielen osoittaminen suhteelliseen
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hylkdaysperusteeseen liittyen edellyttdd sen tutkimista, tdyttyyko tdma peruste lisdksi
taysimadrdisesti (ks. analogisesti tuomio 12.9.2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret
v. EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, 54 ja 55 kohta oikeuskayténtoviittauksineen).

Samoin on katsottava, ettd mahdollista hakijan vilpillistda mieltd arvioitaessa voidaan ottaa
huomioon se, ettd hakija on yrittényt jatkaa yksinoikeutta aiemmin patentilla suojattuun tekniseen
ratkaisuun. Hakijan kanta siitd, voidaanko tavaramerkiksi rekisteroitdviksi haetulla merkilla
esittdd kokonaan tai osittain tdima tekninen ratkaisu, on yksi niistd seikoista, jotka voivat osoittaa
tavaramerkin tehtdviin kuulumattoman tarkoituksen estdd kilpailijoita tulemasta markkinoille,
joilla hakijalla on ollut médraava asema patenttinsa ansiosta, mutta se ei kuitenkaan voi olla ainoa
tillainen seikka. Taméd ndkemys voi olla osa merkityksellisid ja yhtdpitavid indisioita siitd, ettd
rekisterdintihakemusta ei ole tehty tarkoituksena osallistua rehellisesti kilpailuun vaan se on
tehty hyvén liiketavan vastaisessa tarkoituksessa.

Tama mahdollisuus on olemassa seka silloin, kun asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan
e alakohdan ii alakohdassa sdddetty rekisterdintihakemuksen ehdoton hylkdysperuste voidaan
osoittaa tdysin kasiteltdvén asian tosiseikkojen perusteella, ettd silloin, kun ndma seikat ovat talta
osin riittdmattomid, koska — kuten ensimmadiseen kysymykseen annetusta vastauksesta ilmenee —
nama kaksi ehdotonta mitattomyysperustetta ovat itsendisid eivétka toisensa poissulkevia.

Niin ollen asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu hakijan
vilpillinen mieli voidaan todeta ottamalla huomioon seikkoja, jotka voitaisiin ottaa huomioon
arvioitaessa kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitettua
rekisterdintihakemuksen ehdotonta hylkédysperustetta, ilman ettd on valttimétonta todeta, ettd
kyseinen merkki muodostuu yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi valttamattomasta
tavaran muodosta.

Vilpillista mieltd koskevan viitteen arvioimiseksi on kuitenkin osoitettava hakijan todellinen
tarkoitus kaikkien merkityksellisten tosiseikkojen perusteella. Néihin kuuluvat pédasiassa
kyseessd olevan kaltaisessa tilanteessa myos — kuten julkisasiamies on ldhinnd todennut
ratkaisuehdotuksensa 57 kohdassa — riidanalaisen tavaramerkin luonne, kyseisen merkin
alkuperi ja kaytto sen luomisesta lahtien, lakanneen patentin laajuus, riidanalaisen tavaramerkin
rekisterointihakemuksen jattdmisen kaupallinen logiikka ja sen jattamiseen liittyvien tapahtumien
aikajarjestys.

Koska EU-tavaramerkkid koskee asetuksen N:o 207/2009 99 artiklan 1 kohdan nojalla
péatevyysolettama, mitdttoméksi julistamisen hakijan, joka aikoo vedota asetuksen
N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun perusteeseen, on esitettava timan
tuomion 56 kohdassa mainitussa oikeuskdytdnnossd tarkoitetut merkitykselliset ja yhtépitavat
seikat osoittaakseen rekisterdinnin hakijan vilpillisen mielen rekisterdintihakemusta jatettdessa.
Tallaisessa tapauksessa rekisterdinnin hakijan on tdmaén jialkeen osoitettava esittdmalld uskottavat
selitykset tavoitteista ja kaupallisesta logiikasta, ettd kyseinen rekisterdinti liittyy hyvaksyttavaan
liiketoimintastrategiaan. Taltd osin on tdsmennettdvd — kuten julkisasiamies on todennut
ratkaisuehdotuksensa 58 kohdassa —, ettd pelkistddn se, ettd vilpillisessd mielessé rekisteroity
tavaramerkki  tdyttdd tavaramerkin varsinaiset tehtdvdt ja  erityisesti  alkuperédn
osoittamistehtédvin, ei sindnséd ole esteend tavaramerkin julistamiselle mitattoméksi. Kuten tésta
oikeuskédytdnnostd myos ilmenee, ndma tehtdvit tayttava tavaramerkki on kuitenkin kumottava,
jos sen rekisterdintid on haettu tarkoituksena vahingoittaa hyvén liiketavan vastaisesti kolmansien
etuja.
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Kaiken edelld esitetyn perusteella toiseen kysymykseen on vastattava, ettd asetuksen
N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, ettd tavaramerkin hakijan
vilpillisen mielen perusteeksi voidaan, jos rekisterdintida on haettu patentin voimassaolon
lakkaamisen jédlkeen, tukeutua muun muassa hakijan ndkemykseen kyseisen merkin kyvystd
esittdd kokonaan tai osittain patentilla suojattu tekninen ratkaisu, ja ndin on riippumatta siits,
muodostuuko mainittu merkki kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa
tarkoitetulla tavalla yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi vélttaméattomastd tavaran
muodosta. Hakijan mahdollista vilpillista mieltd arvioitaessa merkityksellisiin seikkoihin kuuluvat
my0s riidanalaisen tavaramerkin luonne, kyseisen merkin alkuperd ja kayttdo sen luomisesta
lahtien, lakanneen patentin laajuus, taloudellinen logiikka, johon riidanalaisen tavaramerkin
rekisterointihakemuksen jattdiminen liittyy, ja tdhdn jdattdmiseen liittyvien tapahtumien
aikajérjestys.

Kolmas ennakkoratkaisukysymys

Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin tiedustelee kolmannella kysymyksellddn ldhinng, onko
asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkittava siten, ettd hakijan vilpillista
mieltd voidaan arvioida kyseisen tavaramerkkihakemuksen jéttdmisen jilkeen ilmenneiden
seikkojen perusteella.

Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan sanamuodosta ilmenee, ettd
tavaramerkki julistetaan mitattomaéksi, jos hakija on jittdnyt tavaramerkkihakemuksen
vilpillisessé mielessa.

Tastd sddnnoksestd seuraa siten, ettd hakijan vilpillisen mielen arvioinnin kannalta
merkityksellinen ajankohta on hakijan rekisterdintihakemuksen jattdmishetki (tuomio 11.6.2009,
Chocoladefabriken Lindt & Spriingli, C-529/07, EU:C:2009:361, 35 kohta ja tuomio 12.9.2019,
Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, 59 kohta).

Kuten tdmén tuomion 56 kohdassa on todettu, asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan
b alakohdan mukaista ehdotonta mitédttomyysperustetta sovelletaan silloin, kun merkityksellisista
ja yhtépitavista seikoista ilmenee, ettd EU-tavaramerkin haltija ei ole hakenut tdmén tavaramerkin
rekisterointid tarkoituksenaan osallistua rehellisesti kilpailuun vaan tarkoituksenaan vahingoittaa
hyvin liiketavan vastaisesti kolmansien etuja tai saadakseen, ilman erityistd kolmatta osapuolta,
yksinoikeuden muuhun tarkoitukseen kuin tavaramerkin tehtdviin kuuluviin tarkoituksiin eli
alkuperdn osoittamista koskevaan keskeiseen tehtdvéaan kuuluviin tarkoituksiin.

Hakijan vilpillisen mielen kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon kaikki merkitykselliset
tosiseikat sellaisina kuin ne olivat hakemuksen jdttdmishetkelld (ks. vastaavasti tuomio 12.9.2019,
Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, 59 kohta).

Tastd seuraa, ettd tdmédn arvioinnin on perustuttava kaikkiin seikkoihin, joista tuomioistuin voi
saada tietoa hakijan tarkoituksesta kyseisen tavaramerkkihakemuksen jattamishetkelld. Myos
rekisterointihakemuksen jattdmisen jalkeiset seikat voivat antaa viitteitd hakijan aikomuksesta
kyseiselld hetkella.

Sitd vastoin seikka, josta hakija sai tiedon vasta kyseisen tavaramerkkihakemuksen jattamisen
jalkeen, ei voi muuttaa hakijan ndkemystd hakemuksen jattamishetkelld.
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Nyt kasiteltdvdssa asiassa silld seikalla — jonka ennakkoratkaisua pyytdvdn tuomioistuimen on
tarkastettava —, havaitsiko CeramTec vasta hakemuksen jattamisen jilkeen, ettd kromioksidin
sisallyttdmiselld sen tuotteisiin ei ollut teknistd vaikutusta, ei voi olla merkitystd, kun selvitetdan
jalkikdteen CeramTecin nikemys, jota ei ollut olemassa mainitulla jattadmishetkelld.

Kaiken edelld esitetyn perusteella kolmanteen kysymykseen on vastattava, ettd asetuksen
N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, ettd hakijan vilpillista mielta ei
voida arvioida kyseisen tavaramerkkihakemuksen jdttdmisen jéilkeen ilmenneiden seikkojen
perusteella.

Oikeudenkiyntikulut

Padasian asianosaisten osalta asian késittely unionin tuomioistuimessa on vilivaihe kansallisessa
tuomioistuimessa vireilld olevan asian kasittelyssd, minkd vuoksi kansallisen tuomioistuimen
asiana on paittdd oikeudenkdyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkédyntikuluja, jotka ovat
aiheutuneet muille kuin ndille asianosaisille huomautusten esittimisestd unionin
tuomioistuimelle, ei voida méaérata korvattaviksi.

Niilld perusteilla unionin tuomioistuin (kolmas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) [Euroopan unionin] tavaramerkisti 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:0 207/2009 52 artiklan 1 kohtaa

on tulkittava siten, etta

kyseisen asetuksen 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, luettuna yhdessd mainitun
asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan kanssa, sdddetty ehdoton
mitiattomyysperuste ja saman asetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa saidetty
ehdoton mitittomyysperuste ovat itsendisid mutta eivit toisensa poissulkevia.

2) Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohtaa
on tulkittava siten, etta

tavaramerkin hakijan vilpillisen mielen perusteeksi voidaan, jos rekisterointid on haettu
patentin voimassaolon lakkaamisen jilkeen, tukeutua muun muassa hakijan
nikemykseen kyseisen merkin kyvysti esittid kokonaan tai osittain patentilla suojattu
tekninen ratkaisu, ja ndin on riippumatta siitd, muodostuuko mainittu merkki kyseisen
asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitetulla tavalla
vksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi vilttamadttomistd tavaran muodosta.
Hakijan mahdollista vilpillistd mieltd arvioitaessa merkityksellisiin seikkoihin kuuluvat
myos riidanalaisen tavaramerkin luonne, kyseisen merkin alkuperd ja kaytto sen
luomisesta ldhtien, lakanneen patentin laajuus, taloudellinen logiikka, johon
riildanalaisen tavaramerkin rekisterointihakemuksen jattiminen liittyy, ja tdhén
jattamiseen liittyvien tapahtumien aikajirjestys.

3) Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohtaa

on tulkittava siten, etta
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hakijan vilpillistd mielti ei voida arvioida kyseisen tavaramerkkihakemuksen jittamisen
jilkeen ilmenneiden seikkojen perusteella.

Allekirjoitukset
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