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COUR DE CASSATIONIN KAUPPA-, RAHOITUS- JA TALOUSJAOSTON
VALIPAATOS 10.1.2024

Saksan oikeuden mukaan perustettu yhtio0 CeramTec GmbH, kotipaikka [~ —]
Plochingen (Saksa), on valittanut [- —] cour d’appel de Parisin (Pariisin ylioikeus,
Ranska) 25.6.2021 antamasta tuomiosta [~ —] asiassa, jossa kantajana oli
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CeramTec GmbH ja vastaajana Yhdysvaltain oikeuden mukaan perustettu yhtio
Coorstek Bioceramics LLC, entinen C5 Medical Werks LLC, kotipaikka [- —]
Colorado [-—] (Yhdysvallat), joka on tdman kassaatiovalituksen vastapuoli.

Valittaja vetoaa valituksensa tueksi kahteen valitusperusteeseen.
[--]

Cour de cassationin kauppa-, rahoitus- ja talousjaosto [- —] on antanut asiassa
tdman valipaatoksen.

Tosiseikat ja menettely

Valituksenalaisen tuomion (Pariisissa 25.6.2021 annettu tuomio)' mukaan
CeramTec GmbH (jaljempéna Ceramtec) on erikoistunut muun muassa. lonkka- ja
polvi-implanttien ~ kokoonpanossa  kaytettdvien “teknisten Keraamisten
komponenttien kehittamiseen, valmistukseemy ja“njakeluun. “Seyp myy niita
proteesivalmistajille, jotka rakentavat niistd kokonaisia lonkkaproteeseja, joita
myydaan loppukayttdjille, kuten sairaaloille taiortopedian-kirurgeille.

Ceramtecilla oli keraamista komposiittimateriaalia Ssuojaava eurooppapatentti
nro EP 0 542 815, joka oli haettu Ranskaan ja“jonka voimassaolo lakkasi
5.8.2011.

Ceramtec haki 23.8.2011 seuraavienmy kolmen merkin rekisterdimista EU-
tavaramerkeiksi:

—  vaaleanpunaisesta), varistd Pantone 677C (vuoden 2010 vérikokoelma)
muodostuva merkki nro 10214195, joka rekisterditiin  26.3.2013 ja jolle
vaadittiin etuoikeutta 21.7.2011 rekisterdidyn saksalaisen merkin perusteella,

— variltdan yvaaleanpunaisen (Pantone 677C) pallon graafisesta esityksesta
muedostuva EU-kuviomerkki nro 10 214 112, joka rekisterditiin 12.4.2013 ja jolle
vaadittitnietuoikeutta25.7.2011 rekisterdidyn saksalaisen merkin perusteella,

- kolmiulotteinen EU-tavaramerkki nro 10 214 179, joka rekisterditiin
20.6.2013 ja jolle vaadittiin etuoikeutta 26.7.2011 rekisterfidyn saksalaisen
merkin perusteella.

N&ma merkit kattavat seuraavat kansainvélisen Nizzan luokituksen luokkaan 10
kuuluvat tavarat: osteosynteesiin kaytettdvien implanttien keraamiset osat,
nivelpintoja korvaavat proteesit, luuhun kiinnitettavat vélikkeet, lonkkanivelen
pallot, lonkkanivelen kupit tai luulevyt ja polvinivelen osat; kaikki edellda mainitut
tavarat on tarkoitettu myytavaksi implanttien valmistajille.

Koska Ceramtec katsoi, ettd Coorstek Bioceramics LLC (jaljempénd Coorstek),
jonka toimialana on laédketieteellisten komponenttien ja erityisesti lonkan
nivelproteeseihin, seldn nikamaproteeseihin ja hammasproteeseihin tarkoitettujen
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komponenttien valmistus kehittyneista teknisista keraamisista materiaaleista, myy
tuotetta, jossa jaljitelladn Ceramtecin tuotteille tunnusomaista vaaleanpunaista
varid, se nosti 13.12.2013 Coorstekia vastaan kanteen, joka koski tavaramerkin
loukkausta ja jaljittelyyn perustuvaa vilpillista Kilpailua. Coorstek vaati
vastakanteella kyseessé olevien tavaramerkkien mitatéimista.

Késiteltdvassé asiassa annetusta tuomiosta ja Cour de cassationille toimitetuista
asiakirjoista ilmenee, ettd Ceramtec on nostanut tavaramerkkiensé loukkaamista ja
vilpillista kilpailua koskevia kanteita my0ds Saksassa, Yhdysvalloissa ja Sveitsissa.
Saksan tavaramerkki- ja patenttiviraston 21.6.2018 ja 11.7.2018 antamiin
paatoksiin, joilla kyseiset tavaramerkit julistettiin  mitattomiksi,en haettu
muutosta. Yhdysvalloissa District Court of Coloradon, (piirituomieistuin,
Colorado, Yhdysvallat) 5.1.2017 antama ratkaisu, jollay, yhdysvaltalaiset
tavaramerkit julistettiin mitattomiksi, kumottiin toisessa.@ikeusasteessa 11.9.2019
annetulla  ratkaisulla.  Koska  Sveitsin  tavaramerkkKivirasto, Kkieltaytyi
rekisteroimastd Ceramtecin tavaramerkkeja silld, perusteella, ettei niilla ollut
kayton kautta saavutettua erottamiskykyd o Sveitsissa,  Ceramtec peruutti
rekisterdintihakemuksensa. Oberlandesgericht | Stuttgart (osavaltion ylioikeus,
Stuttgart, Saksa), jolle oli esitetty tavaramerkin loukkausta koskeva vaatimus,
kumosi Landgericht Stuttgartin  (Stuttgartiny alueellinen» alioikeus, Saksa)
13.3.2023 tekemén péaatoksen asian Wkasittelyn, lykkéamisestda Ceramtecin
hakemuksesta. Se ei hyvaksynyt ensimmaisen astéen tuomioistuimen arviota
tavaramerkkien mitattomaksi julistamista koskevan vaatimuksen
menestymismahdollisuuksista™ siltd “esin kuin siind on kyse tavaramerkkien
hakemisesta vilpillisessa mielessa.

Cour d’appel de Parisyjulisti 25.6.:2021 kyseiset kolme EU-tavaramerkkia
mitattomiksi'silla perusteella;etté niita‘oli haettu vilpillisessa mielessa.

Cour d’appel totesi, ettd kyseisten kolmen varimerkin hakemispaivéand, joka oli
23.8.2011, Ceramtec “oli vakuuttunut siitd, ettd laaketieteellisten proteesien
kokoonpanossakéaytettavien keraamisten nivelpallojen kovuus ja lujuus perustuvat
kromioksidin tekniseen' vaikutukseen, ja ettd se oli pyrkinyt suojaamaan
nivelpallojen, vaaleanpunaisen vérin, joka johtuu keraamisen materiaalin
sisaltamastd “kromioksidista. Tastd cour d’appel paatteli, ettd Ceramtecin
tarkaituksena oli”jatkaa yksinoikeuttaan tekniseen ratkaisuun, jota oli aiemmin
suojannut patentti, jonka voimassaolo lakkasi 5.8.2011.

Cour d’appelin mukaan vilpillisestd mielestda ei ollut osoituksena halu est&a
Kilpailijoita en&é kéyttamasté vaaleanpunaista véria, vaan halu jatkaa monopolia ja
estdd Kkilpailijoita tulemasta markkinoille, joilla Ceramtec oli mé&&rddvassé
asemassa tuotteidensa materiaalin tietyn komponentin eli kromioksidin takia, kun
sita  kaytettiin  pitoisuuksina, joka varjdd keraamisen  materiaalin
vaaleanpunaiseksi.

Cour d’appel katsoi, ettd hakijan tarkoituksena oli siten hankkia itselleen
yksinoikeus muuhun tarkoitukseen kuin tavaramerkin tehtavédn eli tavaran
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alkuperan osoittamiseen liittyviin tarkoituksiin, koska Ceramtec ei tavaramerkkien
hakemispdivand pitdnyt vaaleanpunaista vérid merkkind, jonka sen asiakkaat
tunnistavat, vaan tuotteidensa materiaalin yhden komponentin, jonka se uskoi
lisddvan materiaalin lujuutta, vaikutuksena.

Ceramtec, joka on tehnyt asiassa kassaatiovalituksen, riitauttaa tuomion, jossa sen
kolme EU-tavaramerkkid julistettiin mitattomiksi ja todettiin, ettei Ceramtecilla
ollut asiavaltuutta nostaa niisté loukkauskannetta.

Valitusperuste

Kassaatiomenettelyssa esitetyssd valitusperusteessa, josta “on tarpeen pyytaa
ennakkoratkaisua unionin tuomioistuimelta, katsotaan, ettd 26:2.2009¢annetun
asetuksen N:o0 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ti-alakohdassa kielletaan
sellaisten merkkien rekister6iminen tavaramerkeiksi, jjotka muodostuvat
yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi vélttémattomastatavaran muodosta
tal muusta ominaisuudesta, ja ettd talla sddnnoksela vastataan yleisen edun
mukaiseen tavoitteeseen, joka on sen estaminen, ettd tavaramerkkioikeus johtaisi
sithen, ettd yritykselle annetaan monopoli-teknisiin ratkaisuihin tai tavaran
kayttoon liittyviin piirteisiin. Taman ¢rityissdannoksengolemassaolon huomioon
ottaen 26.2.2009 annetun asetuksen “N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan
b alakohdan sellaisella tulkinnalla, jonkasmukaan, tavaramerkki voidaan julistaa
mitattoméaksi jo silla perusteella, ettd hakijan tarkoituksena on ollut ainoastaan
sdilyttad oikeutensa tiettyyn tekniseen, ratkaisuun, tarvitsematta osoittaa, etta
tavaramerkkioikeudella tosiasiallisesti taataan tehokkaasti téllaisen teknisen
ratkaisun suoja tai sem,jatkuminen, “kierrettéisiin valittajan mukaan 7 artiklan
1 kohdan e alakohdan i alakehdan sd&nnoksia ja sekoitettaisiin kyseisten kahden
sdannoksen soveltamisalat.

Valituksessa on sitenkyse, asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan ja 52 artiklan
1 kohdan, b, alakohdan, “joissa vahvistetaan tavaramerkin ehdottomat
mitattomyysperusteet, valisestd suhteesta. Tatd kysymystd ei ole aikaisemmin
késiteltyaCour de cassationissa, eikd unionin tuomioistuin nayta tahdn mennessa
antaneen ratkaisua kasiteltdvassa asiassa esiin tulevasta kysymyksesta.

Asiaa koskevat oikeussaannot

Unionin oikeus

Riidanalaisten tavaramerkkien hakemispaivan 23.8.2011 perusteella k&siteltavéassa
asiassa on sovellettava yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annettua asetusta
N:0 207/2009, sellaisena kuin se oli ennen kuin sitd muutettiin 16.12.2015
annetulla asetuksella 2015/2424, joka tuli voimaan 23.3.2016.

Kyseisen asetuksen 7 artiklassa sd&detddn merkin tavaramerkiksi rekisteréinnin
ehdottomista hylkéysperusteista. Erityisesti 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan
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ii alakohdassa séédetdan, ettd merkkejd, jotka muodostuvat yksinomaan teknisen
tuloksen saavuttamiseksi valttaméattomasté tavaran muodosta, ei rekisterdida.

Kyseinen artikla toistetaan nykyisen Euroopan unionin tavaramerkistd 14.6.2017
annetun  asetuksen  N:02017/1001 (ja4ljempand EU-tavaramerkkiasetus)
7 artiklassa.

Unionin tuomioistuin on tdsmentanyt, ettd tdman rekisterdinnin esteen tavoitteena
on “estdd, ettd tavaramerkkioikeus johtaisi siihen, ettd yritykselle annetaan
monopoli sellaisiin teknisiin ratkaisuihin tai tavaran k&yttoon liittyviin piirteisiin,
joita tavaroiden kéayttajat saattavat haluta sisaltyvan myo6s' kilpailijoiden
tavaroihin” ja ettd silla pyritddn nédin “estamaén se, ettd tavaramerkkioikeuden
tuottama suoja ulottuisi myds muihin kuin sellaisiin merkkeihin, joilla tavaraiai
palvelu voidaan erottaa kilpailijoiden tavaroista tai palveluista, ja‘estaisi nain sen,
ettd kilpailijat voivat tavaramerkin haltijan kanssadkilpatllen vapaastitarjota
tavaroita, joihin siséltyy kyseinen tekninen ratkaisu tai-kyseiset kayttoon liittyvat
piirteet” (tuomio 18.6.2002, Philips, C-299/99,7:/8 ja' 79 kohta“ja tuomio
23.4.2020, GOmbo6c Kutato, C-237/19, 25 kohta).

Lis&ksi unionin tuomioistuin on todennut,“ettd 7 artiklassa mainitut kolme
rekisterdintihakemuksen ehdotonta hylkéysperustetta ovat,luonteeltaan itsendisia,
mistd on osoituksena se, ettd naihin perusteisiin viitataan perakkéin ja ettd niissa
kaytetdan termid “yksinomaan”. ‘N&in ollen merkin, rekisterdinti voidaan evata tai
merkki voidaan julistaa mitattomaksi, mikah edes yht4 néistd esteistd voidaan
soveltaa asianmukaisesti Kyseiseen merkKkiin (tuomio 18.9.2014, Hauck, C-
205/13, joka koskee direktiivini2008/95 “3 artiklan 1 kohdan e alakohdan
soveltamista). Unioninytuomioistuin 'on myos tdsmentanyt, ettd mitattomaksi
julistaminenpon mahdollista‘vain, jos jotakin ndista rekisterdinnin esteisté voidaan
soveltaa d@ysiméardisestl,, jacetté,sen toteaminen, ettd tat4d sadnndstd voidaan
soveltaa tapauksissa;joissa kunkin mainituista esteisté on tutkittu olevan kasilla
vain osittain, olisi selvasti. vastoin direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan
e alakohdassa saadettyjen kolmen rekisterdinnin esteen soveltamisen tausta-
ajattksena olevaayleisen edun mukaista tavoitetta (analogisesti tuomio 16.9.2015,
Sociéte des Produits Nestle, C-215/14, 50 kohta).

Asetuksen  N:@207/2009 52 artiklan, jonka otsikko on ”Ehdottomat
mitattdmyysperusteet”, 1 kohdassa saddetaan seuraavaa:

”1.  Yhteison tavaramerkki julistetaan mitattoméaksi virastolle tehdylla
vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella, jos:

a)  yhteison tavaramerkki on rekisteroity 7 artiklan sddnndsten vastaisesti;

b) hakija on jattdnyt tavaramerkkid koskevan hakemuksen vilpillisessa
mielessa.”
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Né&issd s&annoksissa toistetaan 20.12.1993 annetun asetuksen N:o 40/94 51
artiklan sdénnokset, ja ne on otettu sellaisinaan EU-tavaramerkkiasetuksen
59 artiklan 1 kohtaan.

Vilpillisen mielen kasitettd ei ole maaritelty lainsaddanndssa, mutta unionin
tuomioistuin on todennut, ettd se on unionin oikeuden itsendinen késite, jota on
tulkittava yhtendisesti unionissa, ja ettd sitd arvioitaessa on otettava huomioon
kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvat merkitykselliset rekisterdintinakemuksen
tekohetkelld olemassa olevat tekijat (analogisesti tuomio 27.6.2013, Malaysia
Dairy Industries, C-320/12, siltd osin kuin se koski direktiivin 2008/95/EY
4 artiklan 4 kohdan g alakohdan tulkintaa).

Unionin tuomioistuin on tdsmentéanyt, etta silloin, kun olosuhteista ilmeneée, etta
rildanalaisen tavaramerkin haltija on hakenut tdméan tavaramerkin rekisterointia
tarkoituksenaan vahingoittaa hyvén liiketavan vastaiSesti kolmansien etuja tai
saadakseen, ilman erityistd kolmatta osapuolta, “yyksinoikeudens muuhun
tarkoitukseen kuin tavaramerkin tehtaviin kuuluviin “tarkoituksiin, tallaisen
tarkoituksen olemassaolon on johdettava asetuksen“N:o 207/2009 52 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun “ehdottoman  mitattémyysperusteen
soveltamiseen (ks. vastaavasti tuomio 12.9:2019, Koton‘Magazacilik Tekstil
Sanayi ve Ticaret v. EUIPO, C-104/18 P46, 54 ja 56 kohta).

Kansallinen oikeus

Riidanalaisten rekisterdintihakemusten tekopéivand kansallisessa oikeudessa ei
séadetty vilpillisestd . mielesta Immateriaalioikeuslain (code de la propriété
intellectuelle) L. 712-68:ssd sdddettiin seuraavaa: Jos rekistergintia on haettu
kolmannen ‘@ikeuksia vilpillisesti loukaten taikka lainsdadantoon tai sopimukseen
perustuvaa velvollisuutta  laiminlyéden, henkild, joka katsoo, ettd hanelld on
oikeus tavaramerkkiinyvoi‘vaatia oikeuttaan tuomioistuimessa.”

Ranskalaisten “tuomioistuinten oikeusk&ytdannén mukaan tavaramerkki, jota on
haettuy rekisteroitdvaksi<muiden oikeuksia vilpillisesti loukaten, voidaan vaatia
julistamaan mitattomaksi fraus omnia corrumpit -periaatteen ja 4.1.1991 annetun
taytantéonpanalain voimaantulosta lahtien myds immateriaalioikeuslain L. 712-
6 8:nyperusteella, ja se kuuluu siten direktiivin 2008/95 4 artiklan 4 kohdan
g alakohdassa saadettyihin mitattémyysperusteisiin  (Com., 17.3.2021, valitus
nro 18-19:774).

Cour de cassation toteaa, ettd “tavaramerkin rekisterdintihakemus on tehty
vilpillisess&d mielessg, jos sen tarkoituksena on vied toiselta sen liiketoiminnalle
valttdmaton merkki” (Corn., 25.4.2006, nro 04-15.641, Bull. Nro 100), jos
esitetddn ndyttoa siitd, ettd hakija on tietoisesti loukannut jotakin intressia (Corn.,
12.12.2018, valitus nro 17-24.582), tai jos tavaramerkin rekisterdintihakemuksia
jatetdan useita sellaisen kaupallisen strategian toteuttamiseksi, jonka tarkoituksena
on estdd muita toimijoita k&yttdmastd niiden nykyiselle tai tulevalle
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liiketoiminnalle valttdaméatontd toiminimea (Corn., 1.6.2022, valitus nro 19-
17.778).

Ennakkoratkaisupyynnon perusteet

Ceramtec-yhti6 vaittaa, ettd asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan
e alakohdan ii alakohdassa kielletddn sellaisten merkkien rekisterdiminen
tavaramerkeiksi,  “jotka muodostuvat  yksinomaan teknisen  tuloksen
saavuttamiseksi vélttdmattomasta tavaran muodosta”, jotta estetddn se, ettd
tavaramerkkioikeus johtaisi siihen, ettd yritykselle annetaan monopeli sellaisiin
teknisiin ratkaisuihin tai tavaran kayttéon liittyviin piirteisiin, joita tavaroiden
kayttajat saattavat haluta sisdltyvan myods kilpailijoiden “tavaroihin (tuomio
23.4.2020, Gémboc Kutato, C-237/19, 25 kohta), ja ettd ne siten, voisivat ilman
ajallisia rajoituksia pitd4 voimassa teknisia ratkaisuja koskevia yksinoeikeuksia (27
kohta) tai sellaisia muita oikeuksia, joille unionin lainséétaja on halunnut asettaa
vanhentumisajat (tuomio 16.9.2015, Sociéte des preduitsiNestléy. Cadbury, C-
215/14, 45 kohta).

Ceramtec vadittdd unionin tuomioistuimen oikeuskaytantéén ja erityisesti em.
tuomioon Hauck ja em. tuomioon Société des produitsiNestlé v. Cadbury vedoten,
etta asetuksen N:0207/2009 7 artiklassa ‘luetellut ehdottomat hylkaysperusteet,
joista kunkin on taytyttava yksindan ja joita eipvoida yhdistad, ovat itsendisia
eivatka ne voli, ellei niidengtayttymista ‘ole néaytetty toteen, merkitd kyseisen
asetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakehdassa tarkoitettua vilpillista mielta, silla
muuten vilpillisen mielen kasitteeseen voitaisiin vedota 7 artiklassa tarkoitettujen
mitattomyysperusteideny,soveltamisedellytysten kiertdmiseksi tai noudattamatta
jattamiseksig

Ceramtec tasmentaa,etta tallainen kiertdminen on vastoin asetuksen N:o 207/2009
tavoitetta, silla asetuksessa edellytetdan paitsi sitd, ettd tekniselle ratkaisulle on
ollut tarkoitus hakea suojaa tavaramerkkioikeudella, myos sitg, ettd tdmé suoja on
tosiasiallisesti saatu. Kasiteltdvassa asiassa Ceramtec vaitti, ettd se oli patenttinsa
voimassaelon lakkaamisen ja riidanalaisten EU-tavaramerkkien hakemisen
Jalkeen saanut tietdd, ettd kromioksidilla, joka on rekisterditavaksi haetussa
varimerkissd Kkaytetyn ja kuviomerkin ja kolmiulotteisen merkin graafisissa
esityksissa kéytetyn vaaleanpunaisen vérin taustalla, ei todellisuudessa ole
mink&anlaista teknistd vaikutusta. T&std Ceramtec paatteli, ettd koska talla
komponentilla ei ole teknistd vaikutusta, vaaleanpunaista vérid suojaavilla
tavaramerkeill4 ei ole voitu poiketa tavaramerkkioikeuden tarkoituksesta eik&
naitd tavaramerkkejé siten myoskaan ole voitu hakea vilpillisessd mielessa ilman
t4té4 suojattavaa teknistd vaikutusta.

Ceramtec vaittdd, ettd hakijan tarkoitus ei yksin riitd osoittamaan asetuksen
N:0 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua vilpillista mielta, jos
tavaramerkkioikeus ei voi suojata minkadnlaista teknisti vaikutusta. Se katsoo,
ettd péainvastainen ratkaisu tarkoittaisi, ettd kolmannet voisivat vastustaa
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tavaramerkkihakemusta asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa
tarkoitetuista syista silloinkin, kun sen soveltamisedellytykset eivét tayty, jolloin
vilpillisen mielen Kkasitettd voitaisiin kayttdd erddnlaisena takaovena, joka
mahdollistaisi tdman mitattdmyysperusteen soveltamisen tarvitsematta tayttaa sen
soveltamisedellytyksia.

Coorstek vaittaa, ettd nailla kahdella saannoksella on eri tavoitteet ja ettei
asetuksen N:0 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa voida pitaa
erityissddnnoksend, joka on ensisijainen 52 artiklan 1 kohdan b alakohtaan
néhden. Sen mukaan kyse on kahdesta eri tavaramerkin mitattomyystilanteesta,
joilla on tdysin eri perustat. Vilpillisen mielen arvioinnissa on_Kyse hakijan
toiminnasta eikd kyseisestd merkista sellaisenaan johtuvista ominaisuuksista.
Koska se, onko Kkyse vilpillisestd mielestd, madritetadn tavaramerkin
hakemispdivan tilanteen perusteella, silla, ettd teknista ratkaisua eitosiasiallisesti
voida suojata monopolilla kyseiseen tavaramerkkiin; ei ole merkitysta,, koska
hakija uskoi hakemispaivang, ettd néin voitaisiin tehda, ja. koska rainoastaan
hakijan tarkoitus on otettava huomioon. Tavaramerkkihakemuksella; joka tehd&an
yksinoikeuden varaamiseksi tekniseen ratkaisun, loukataan stten terveen kilpailun
periaatetta, vaikka patentoitu tekninen vaikutus, josta“en myohemmin tullut
vapaasti kéytettava, osoittautuisikin lopulta tehottomaksi.

Avocat générale (Cour de cassationin julkisasiamies, Ranska) katsoo, ettd unionin
tuomioistuimen vilpillisen mielenykasitteestds antamat vastaukset ovat riittavia,
jotta kasiteltdvd valitusperuste Wve@idaan ratkaista joutumatta tukeutumaan
sellaiseen asetuksen tulkintaan, joka ei ole ilmeinen.

Cour d’appel de Paris totesi 25.6.2021 antamassaan tuomiossa, etta tavaran yhté ja
samaa ominaisuutta ei veida'suojata hakemalla useita teollisoikeuksia perékkain ja
ettd hakijan aikemus suojata tekninen ratkaisu patentin voimassaolon lakkaamisen
jalkeen osoittl hakijam,toimineen vilpillisessd mielessa eika se voinut tehokkaasti
arvostella ratkaisun antanutta tuomioistuinta siitd, ettd tdma oli sekoittanut
toisiinsa " vilpillisen mielen "ja asetuksen N:0207/2009 7 artiklan 1 kohdan
e alakehdan. ii alakehdassa tarkoitetun hylkaysperusteen.

Oberlandesgericht Stuttgart totesi sen sijaan 13.3.2023 antamassaan tuomiossa,
etta se, ettd vaaleanpunainen ominaisvéri on valttaméaton teknisen vaikutuksen
aikaan<y saamiseksi, vastaa todellisuudessa 26.2.2009 annetun asetuksen
N:0 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitettua
hylkaysperustetta, johon olisi pitdnyt vedota 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan
eikd 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella.

Tastd seuraa, ettd jasenvaltioiden toisen asteen tuomioistuimet ovat tulkinneet
yhtdaltda asetuksen N:0207/2009 7 artiklassa tarkoitettujen ehdottomien
mitattomyysperusteiden ja toisaalta kyseisen asetuksen 52 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitetun mitattomyysperusteen eli vilpillisen mielen valista
suhdetta ristiriitaisesti.
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CERAMTEC

Ennakkoratkaisukysymykset

Kyse on siis yhtaaltd asetuksen N:0207/2009 7 artiklassa, johon 52 artiklan
1 kohdan a alakohdassa viitataan, tarkoitettujen ehdottomien
mitattdmyysperusteiden ja toisaalta 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan, joka koskee
tavaramerkin hakemista vilpillisessa mielessa, vélisesta suhteesta.

Koska vilpillinen mieli on unionin oikeuden itsendinen késite, jota on tulkittava
yhdenmukaisesti, unionin tuomioistuimelle on esitettdvd siitd seuraavat
kysymykset:

Ovatko asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassaimainitut
ehdottomat mitattomyysperusteet eli yhtaalta tavaramerkin rekKisteroiminen
7 artiklan saanndsten vastaisesti ja toisaalta hakijan toimiminen vilpillisessa
mielessd hakemispaivana, itsendisi tai toisensa poissulkevia?

Jos ensimmaéiseen kysymykseen vastataan kieltavasti, voidaankasita,conko hakija
toiminut vilpillisessd mielessd, arvioida ainoastaan, asetuksen “N:o 207/2009
7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun
rekisterdintihakemuksen ehdottoman hylk&ysperusteen kannalta ja toteamatta, etté
merkki, jonka tavaramerkiksi rekistéréintia haetaanpmmuodostuu yksinomaan
teknisen tuloksen saavuttamiseksi valttamattémastd tavaran muodosta?

Onko asetuksen N:0 207/2009, 52 artiklan l¢kohdan b alakohtaa tulkittava siten,
ettd sen mukaan hakija, joka on tehnyt tavaramerkin rekisterdintihakemuksen
tarkoituksenaan suojata teknisté _ratkaista, eicole toiminut vilpillisessa mielessé,
jos hakemuksen jattamisen jalkeen ilmenee, ettd kyseisen teknisen ratkaisun ja
haetun tavaramerkin muodastavan merkin vélilla ei ole yhteytta?

NAILLA PERUSTEILLACour de cassation,

joka ottaa “huomioon®\Eureopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
267 artiklan,

ESITTAA Euroopan unionin tuomioistuimelle seuraavat
ennakkoratkaisukysymykset:

1. Onko yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annetun asetuksen (EY)
N:0 207/2009 52 artiklaa tulkittava siten, ettd sen 7 artiklassa tarkoitetut
ehdottomat mitattomyysperusteet, joihin 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa
viitataan, ovat itsendisid ja 52 artiklan 1 artiklan b alakohdassa tarkoitetun
vilpillisen mielen poissulkevia?

2. Jos ensimméiseen 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, etta
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merkki, jonka tavaramerkiksi rekisterdintid haetaan, muodostuu yksinomaan
teknisen tuloksen saavuttamiseksi valttdmattomaésta tavaran muodosta?

3. Onko asetuksen N:0207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkittava
siten, ettd sen mukaan hakija, joka on tehnyt tavaramerkin
rekisterdintihakemuksen tarkoituksenaan suojata teknisté ratkaisua, ei ole toiminut
vilpillisesséd mielessd, jos hakemuksen jattdmisen jalkeen ilmenee, ettd kyseisen
teknisen ratkaisun ja haetun tavaramerkin muodostavan merkin valilld ei ole
yhteytt4?
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