Kaannos C-456/19 -1

Asia C-456/19
Ennakkoratkaisupyynt6
Jattamispaiva:
14.6.2019
Ennakkoratkaisupyynnon esittanyt tuomioistuin:
Svea hovrdtt, Patent- och marknadsoéverdomstolen (Ruotsi)

Ennakkoratkaisupyyntopadtoksen tekemispaiva:

14.6.2019
Valittaja:

Ostgotatrafiken AB
Vastapuoli:

Patent- och registreringsverket
SVEA HOVRATT POYTAKIRJA [--]
Patent- och 13.6.2019 -1
marknadsoverdomstoleny, ‘(patentti- ja  markkinaoikeudellisissa  asioissa
ylioikeutena toimiva Svean hovioikeus) -]
[=-]
Valittaja

Osakeyhtig Ostgotatrafiken [~ -]
Linkoping

[--]

Vastapuoli

Patent- och registreringsverket (patentti- ja rekisterivirasto)

[--]



ENNAKKORATKAISUPYYNTO — ASIA C-456/19

ASIA

Tavaramerkin rekisterdinti; nyt kyse ennakkoratkaisupyynnon esittdmisesta
unionin tuomioistuimelle ym.

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Patent- och marknadsdomstolenin (patentti- ja markkinatuomioistuin) ratkaisu
29.3.2018 [- ]

[alkup. s. 2] VALIPAATOS (annetaan tiedoksi 14.6.2019)

1. Patent- och marknadsGverdomstolen on péattanyt, esittdd unienin
tuomioistuimelle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 267<artiklan
nojalla timan poytékirjan liitteestd A ilmenevén ennakkeratkaisupyynnon.

[--]

[alkup. s. 3] Euroopan unionin toiminnasta tehdyn'sopimuksen 267 artiklan
mukainen ennakkoratkaisupyynto

Asian tausta

Osakeyhtio Ostgotatrafiken (jaljémpana Ostgotatrafiken) on saanut yksinoikeuden
erdisiin kuviomerkkeihin rekisteroimélla ne‘kansalliseen tavaramerkkirekisteriin,
eli muun muassa seuraaviin “xekisterdintinumerolla  363521-363523
rekisterdityihin - kuviomerkkeihingjotkay kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvalista luokitusta, tavaramerkkien rekisterdimistd varten tehdyn Nizzan
sopimukseng@joneuvo- ja Kuljetuspalveluja koskevaan luokkaan 39.

Nro 363521

Nro 363522



OSTGOTATRAFIKEN

Nro 363523

[alkup. s. 4] Asian kasittely Patent- och registreringsverketissa

Ostgotatrafiken haki 23.11.2016 Patent-%och registreringsverketiltd (jaljempéana
PRV), joka on tavaramerkkien rekisterdimnista vastaava kansallinen viranomainen
Ruotsissa, kolmen tavaramerkin “rekisterdintia, “joita kuvailtiin hakemuksissa
ajoneuvojen varityksend punaisella;yvalkealla ja oranssilla varilla esitetyn
mukaisesti. Ostgotatrafiken totesi, ettei yhtio vaatinut yksinoikeutta ajoneuvojen
muotoon eik& niiden, mustiin/harmaisiin  pintoihin. Hakemukset koskivat
tavaroiden ja palvelujen ‘kKansainvalist luokitusta tavaramerkkien rekistergimista
varten tehdyn Nizzan" sopimuksen®luokkaan 39 kuuluvia eri ajoneuvo- ja
kuljetuspalveluja.

PRV hylkasi rekisterointihakemukset 29.8.2017 paivatylla paatoksella lyhyesti
sanottuna: silla“perusteella, ettad rekisterditavéksi haetut merkit ovat luonteeltaan
yksinomaan koristeellisia, ettei niitd mielletd haettujen palvelujen tunnukseksi ja
ettei niilla'siten ole myoskaan erottamiskykya.

Asiankasittely Patent- och marknadsdomstolenissa

Ostgotatrafiken valitti PRV:n paitoksesta Patent- och marknadsdomstoleniin ja
tdsmensi hakemustaan seuraavasti. Rekisterditdvaksi haetut merkit ovat niin
sanottuja sijaintimerkkeja ja ne muodostuvat erikokoisista punaisista, valkeista ja
oransseista ellipseistd, jotka on asetettu tietyssa asennossa, tietyn kokoisina ja
tietyssa suhteessa toisiinsa linja-autoihin ja juniin, joita kaytetddn palvelujen
suorittamiseen.

Ostgotatrafiken toimitti rekisterditavaksi haetuista merkeistd seuraavat kuvat,
joissa ajoneuvojen dariviivat esitettiin kuvista ilmenevalla tavalla katkoviivoin sen
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selventamiseksi, ettei tavaramerkkisuojan ole tarkoitus koskea ajoneuvojen
muotoa.

[alkup. s. 5]

N&kyma sivulta

-

Nékyma sivulta
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Né&kyma edestéd/takaa

[alkup. s. 6] Ostgotatrafiken totesi lyhyesti sanottuna ‘Seuraavaa. Nyt
rekisteroitdvaksi haetuilla merkeilla on vastaava muotoilu kuin Kuwiomerkeilla,
jotka on rekisterdity rekisterdintinumerolla 363520-363623. Se seikka, etta
merkkien osia haetaan nyt rekistergitdvaksi, asetettuina ajoneuvothin tietyn
kokoisina, tietyn laajuisesti ja tiettyyn paikkaan, el“saa johtaa siihen, ettd nyt
kyseessd  olevien merkkien erottamiskykyd arvieidaam eri  tavalla.
Kuljetusyritykset varittdvat ajoneuvonsa eri“tavein, ja on katsottava olevan
yleisesti tiedossa, ettd l&hes jokainen, joka on nahnyt-julkisia liikennevalineita,
my06s mieltad, ettd julkisten liikennevélineidenyvaritys,tai grafiikka viittaa tiettyyn
kaupalliseen alkuperéan.

PRV totesi lyhyesti sanottuna seuraavaa. Suojaa ei ole haettu rekisterditavaksi
haettujen merkkien kuvio-osilleserikseen, vaan sitd on haettu niille kuvio-osille,
jotka on asetettu ajoneuwvoihin hakemuksessa esitetyn tavoin tai joka tapauksessa
vastaavalla gtavalla kuin “silloin, kun on kyse sijaintimerkeistd. N&in ollen
erottamiskykyéason, arvioitava ottamalla merkit huomioon kokonaisuutena eika
arvioimalla ajoneuvoissa esitettyja kuvio-osia erikseen. On yleisesti tiedossa, etta
kaupalliset Kuljetusajoneuvot, kuten junat ja linja-autot, on usein koristeltu ja
varitetty ‘eri tavoin. Sen'wvuoksi kuluttajat eivat voi ennen merkkeihin tottumista
heti“mieltad niita kaupallista alkuper&é osoittaviksi merkeiksi, vaan he mieltavéat
ne pikemminkin pelkastaan koristeiksi. Kun otetaan huomioon kyseessa olevalla
alalla esiintyvé, kuljetusajoneuvojen varityksen ja koristelun moninaisuus, ei
hakijan merkkien’voida katsoa poikkeavan riittavasti alan yleisesta kaytannosta tai
tavasta:

Patent- och marknadsdomstolen hylkasi Ostgétatrafikenin valitukset. Patent- och
marknadsdomstolenin mukaan rekisterditdvaksi haetut tavaramerkit yhdistettiin
niiden junissa ja linja-autoissa olevan sijaintinsa vuoksi niin vahvasti niihin
luokan 39 kuljetuspalveluihin, joille suojaa haettiin, etta tavaramerkkien katsottiin
vastaavan tavaroiden ulkoasua tai ilmentavan kyseessd olevia palveluja. Patent-
och marknadsdomstolen totesi, ettei kuluttajien katsota tallaisissa olosuhteissa
olevan tottuneita olettamaan, ettd tavaroilla on tietty kaupallinen alkuperd, joten
erottamiskyvyn osalta vaaditaan [alkup. s. 7], ettd merkit poikkeavat merkittavasti
alan yleisesta kaytannosta tai tavasta.
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Patent- och marknadsdomstolenin mukaan esitetty naytt6 tai asiassa esiin tulleet
muut seikat eivat antaneet riittdvasti tukea sille, ettd tavaramerkkien vérin tai
muodon katsottaisiin poikkeavan siind maérin siitd, miten muut yritykset
koristelevat ajoneuvojaan, ettd kohdeyleison voidaan olettaa mieltdvan merkit
kaupallisen alkuperén osoittajiksi. Sitd vastoin Patent- och marknadsdomstolen
katsoi, ettd merkkejd olisi kokonaisarvioinnin perusteella lahtokohtaisesti
pidettava koristeellisina.

Asian kasittely Patent- och marknadséverdomstolenissa

Ostgotatrafiken valitti Patent- och marknadsdomstolenin ratkaisustasPatent- och
marknadsoverdomstoleniin ja vaati, ettd Patent- och marknadsoverdomstolen
kumoaa alemman oikeusasteen ratkaisun sek& viraston paatéksen ja palauttaa
hakemukset PRV:lle jatkokaésittelya varten.

Osapuolet ovat Patent- och marknadsoverdomstolenissa olennaisilta osin
esittdneet samat tosiseikat kuin Patent- och marknadsdomstelenissa.

Oikeussaannot
Unionin oikeus

Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsddadannon flahentamisesta 16.12.2015 annetun
Euroopan  parlamentin  ja “neuvostond  direktiivin  (EU)  2015/2436
(tavaramerkkidirektiivi) 3 artiklan mukaan tavaramerkkina voi olla mika tahansa
merkKki, erityisesti sanat, henkilonnimetymukaan lukien, tai kuviot, Kirjaimet,
numerot, varit, tavaroiden tai ntiden paéllyksen muoto tai danet, jos:

a) sellaisela merkilld, voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden
yritysten'tavareista tai palveluista; ja

b) [alkup:s. 8] merkki voidaan esittda rekisterissa tavalla, joka mahdollistaa
sen, etta‘teimivaltaiset viranomaiset ja yleis0 voivat méarittd4 sen haltijan
saaman suojan,selkean ja tasmallisen kohteen.

Tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkeja,
joiltapuuttuu erottamiskyky, ei saa rekisterdida.

Ruotsin oikeus

Ruotsin tavaramerkkilain (varumarkeslagen (2010:1877)) 1 luvun 4 8n 1
momentissa, jolla direktiivin sé&nndkset on pantu taytantéon, tavaramerkking voi
olla mika tahansa merkki, joka on erottamiskykyinen ja joka voidaan esittaa
selkedsti Patent- och registreringsverketin tavaramerkkirekisterissa. Lainkohdan 2
momentin mukaan merkkeja ovat erityisesti sanat, henkilonnimet mukaan lukien,
sekd kuviot, Kirjaimet, numerot, vérit, danet ja tavaroiden tai niiden pé&éllyksen
muoto tai ulkoasu.
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Tavaramerkkilain 2 luvun 5 8§:n mukaan rekisterditdvan tavaramerkin on oltava
erottamiskykyinen niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita se koskee.

Tavaramerkkilain 1 luvun 5 8:n 1 momentin mukaan tunnusmerkin katsotaan
olevan erottamiskykyinen, jos sen avulla voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa
tavarat tai palvelut toisen tavaroista tai palveluista.

Ennakkoratkaisun tarve

Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklasta ilmenee, ettd olennainen edellytys sille, ettd
merkki voi muodostaa tavaramerkin, on se, ettd merkill4 voidaan erottaa yrityksen
tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.““Jnionin
tuomioistuimen oikeuskaytdnnén mukaan tavaramerkin “erottamiskykya en
ensinnakin arvioitava suhteessa niihin tavaroihin tai palveluthin, joita varten
tavaramerkin rekisterginti&d on haettu, ja toiseksi erottamiskyvyn arwioinnissa on
otettava huomioon se, miten kohdeyleiso, joka muodestuu néiden tavaroiden tai
palvelujen tavanomaisesti valistuneista sekd_ kehtuullisen tarkkaavaisista ja
huolellisista keskivertokuluttajista [alkup. s. 9], mieltd4 tavaramerkin (ks. esim.
C-53/01-C-55/01, Linde ym., EU:C:2003:206, 41 kohta'ja,C-363/99, Koninklijke
KPN Nederland, EU:C:2004:86, 34 kohta).

Unionin tuomioistuimen oikeuskaytannostéyseuraa imyos, ettd edelld mainittuja
arviointiperusteita sovellettaessayon otettava ‘huomioon, ettd kohdeyleiso ei
valttdmattd mielld itse tawaranulkoasusta muodostuvaa kolmiulotteista
tavaramerkkia samalla tavoin kuin “sana-“tai kuviomerkkid, joka muodostuu
merkistd, joka ei liity silld varustettujen tavaroiden muotoon. Keskivertokuluttajat
eivat nimittdin ole tottuneet olettamaan tavaroiden tai niiden pakkauksen muodon
perusteella graafisen tai, sanallisen osatekijan puuttuessa, ettd tavaroilla on tietty
alkuperd,gjotentéllaisen  kolmiulottersen tavaramerkin erottamiskykya voi olla
vaikeampi oSoittaa“kuin ‘sana- tai kuviomerkin erottamiskykyd. (Ks. esim. C-
456/01 P. ja 'C-457/01 Py Henkel v. SMHV, EU:C:2004:258, 38 kohta ja C-136/02
P, Mag Instrument v. SMHV,"EU:C:2004:592, 30 kohta.)

Tété taustaa vastentunionin tuomioistuin on vahvistanut, ettd vain sellaisella
tavaramerkilld, joka poikkeaa merkittavasti alan yleisesta kaytannosta tai tavasta,
on“erottamiskyky (ks. esim. C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v. SMHV,
EU:C:2004:258, 39 kohta; C-136/02 P, Mag Instrument v. SMHV,
EU:C:2004:592, 31 kohta ja C-473/01 P ja C-474/01 P, Procter & Gamble v.
SMHYV, EU:C:2004:260, 37 kohta).

Unionin tuomioistuin on soveltanut edelld 18 ja 19 kohdassa mainitussa
oikeuskaytdnnossa kehitettyja periaatteita kolmiulotteisten tavaramerkkien lisaksi
my6s kuviomerkkeihin, joka esittdvat kyseesséd olevan tavaran kaksiulotteista
kuvaa (ks. C-144/06 P, Henkel v. SMHV, EU:C:2007:577, 37 kohta; C-25/05 P,
Storck v. SMHV, EU:C:2006:422, 29 kohta ja C-417/16 P, Storck v. EUIPO,
EU:C:2017:340, 36-43 kohta), ja merkkeihin, jotka koostuvat nestemadisen
tuotteen pakkauksen pinnan ulkoasusta (ks. C-344/10 P ja [alkup. s. 10] C-345/10
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P, Freixenet v. SMHV, EU:C:2011:680, 48 kohta), seka merkkiin, joka
muodostuu tavaran pinnalla olevasta kuviosta (ks. C- 445/02 P, Glaverbel v.
SMHV, EU:C:2004:393, 23-24 kohta).

Unionin yleinen tuomioistuin on soveltanut kyseisid periaatteita myds useassa
asiassa, jotka koskevat niin sanottuja sijaintimerkkeja (ks. mm. T-547/08, X
Technology Swiss v. SMHV, EU:T:2010:235, 25-27 kohta; T-331/12, Sartorius
Lab Instruments v. SMHV, EU:T:2014:87, 20-22 kohta, T-85/13 ja K-Swiss v.
SMHV, EU:T:2014:509, 16-20 kohta).

Unionin tuomioistuin on soveltanut kyseisid periaatteita my@s %analogisesti
tavaramerkkiin, joka esittdad tavaroiden myymalatilaa ja joka koskee palveluja,
jotka koostuvat suorituksista, jotka liittyvat kyseisiin tavaroinin,mutta jotka eivat
liity kiintedsti niiden myyntiin saattamiseen (ks. C-421/13; ~Apple,
EU:C:2014:2070). Unionin tuomioistuin totesi, etta tallainemymerkkiwoi‘soveltua
yrityksen tavaroiden tai palvelujen erottamiseen muiden yritysten tavaroista tai
palveluista, jos kuvattu sisustus poikkeaa merkittavasti alan yleisestd kaytannosta
tai tavasta (ks. 20 kohta).

Lukuun ottamatta asiaa C-421/13 (Apple), unionin tuomieistuin on soveltanut
kolmiulotteisia tavaramerkkeja koskeviayperiaatteita ainoastaan tavaramerkkeihin,
jotka kuvaavat tavaroita. Asiasta C-421/13"(Apple)-ei ilmene tarkemmin, milloin
edellytystd, joka koskee merkittavaa poikkeamista,alan yleisestd kaytdnnosta tai
tavasta, on sovellettava palvelua kuvaavan tavaramerkin osalta.

Edelld 18-21 kohdassa ‘mainitun, otkeuskaytdnnon soveltamisen kannalta
ratkaiseva merkitys (om, silla, luttyyké merkki silla varustettujen tavaroiden
ulkoasuun. g Siltd osin “kuin on /kyse palvelujen tunnuksena olevista
tavaramerkeistas»nailla “palveluilla el Patent- och marknadséverdomstolenin
mukaan luonnollisestikaan<ole muotoa tai pakkausta. Edelld mainitusta asiasta
Apple ei_ilmene, onko falkup. s. 11] unionin tuomioistuin arvioinut sitg, vastasiko
merkki niiden tiettyjen fyysisten esineiden ulkoasua, joilla on merkitystd merkin
kattamien ‘palvelujen osalta, tai liittyikd merkki téllaiseen ulkoasuun.

Ostgotatrafikenin  mukaan rekisteroitavaksi haetut merkit ovat niin sanottuja
sijaintimerkkejdja niitd on kuvailtu erikokoisiksi punaisiksi, valkeiksi ja
oransseiksi ellipseiksi, jotka on asetettu tietyssd asennossa, tietyn kokoisina ja
tietyssd ‘suhteessa toisiinsa linja-autoihin ja juniin, joita k&ytetddn palvelujen
suorittamiseen. Ostgotatrafiken ei ole vaatinut yksinoikeutta itse ajoneuvojen
muotoon. Kuten rekisterditdvaksi haettujen merkkien kuvista ilmenee (ks. edelld 5
kohta), kyseiset merkit peittavét valtaosan ajoneuvoista.

Kysymys kuuluu, onko tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa
tulkittava nyt kasiteltdvand olevan asian Kkaltaisissa olosuhteissa siten, ettd
tavaramerkkien on poikettava merkittavasti alan yleisestad kaytdnnosta tai tavasta,
jotta niiden voidaan katsoa olevan erottamiskykyisié.
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Patent- och marknadsdverdomstolen pyytdd vastausta seuraaviin kysymyksiin,
jotta se voi ratkaista asian.

Ennakkoratkaisupyynto

Kysymykset koskevat jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdddannon lahentdmisesta
16.12.2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU)
2015/2436 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkintaa ja kuuluvat seuraavasti:

I.  Onko tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkittava
siten, etta palvelujen tunnuksena olevan tavaramerkin
rekisterdintihakemuksen, joka koskee tietyll4 tavalla sijoitettua“merkkié,
joka peittdd valtaosan niista fyysisista esineistd, joita kéytetdaan,palvelujen
suorittamiseen, yhteydessa on arvioitava sitd, liittyyko merkki®esineiden
ulkoasuun?

Il. [alkup. s. 12] Mikéli vastaus ensimmaiseén, kysymykseen, ond myontava,
onko tavaramerkin poikettava merkittavasti alan yleisesta kaytannosta tai
tavasta, jotta sen voidaan katsoa olevan,erottamiskykyinen?

[--]



