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JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
DAMASO RUIZ-JARABO COLOMER
31 pdivdnd tammikuuta 2002 !

1. Gerechtshof te ’s-Gravenhage, joka on
Haagin (Alankomaat) muutoksenhakutuo-
mioistuin, esittdd yhteisbjen tuomioistui-
melle 3.6.1999 tekemissddn vilipddtok-
sessi kymmenen kysymysti? jdsenvaltioi-
den tavaramerkkilainsdddannon lahentdmi-
sestd 21 pdivdnd joulukuuta 1988 annetun
ensimmiisen neuvoston direktiivin 89/104/
ETY? (jiljempini tavaramerkkidirektiivi)
2 ja 3 artiklan tulkinnasta.

I Tosiseikat ja asian kisittelyn vaiheet

2. Koninklijke KPN Nederland N.V. (jil-
jempind KPN) haki 2.4.1997 Benelux-
tavaramerkkivirastolta (Benelux-Merken-
bureau, jiljempdnid tavaramerkkivirasto)
ilmaisun ”Postkantoor” rekisterdimistd
sanamerkkind paperia, pahvia ja niistd
tehtyjd tavaroita? seki erilaisia palveluja
varten. ”Postkantoor” on hollantia ja tar-
koittaa ”postitoimistoa”.

1 — Alkuperiinen kieli: espanja.

2 - Lisdksi se esittdd samassa vilipdatoksessi 15 kysymystd
Benelux Gerechtshofille.

3 —EYVLL40,s. 1.

4 — Tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta tavara-
merkkien rekisterdimisti varten koskevaan, 15 piivini
kesdkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen pohjautuvan
luokituksen luokka 16, sellaisena kuin tim# sopimus on
tarkistettuna ja muutettuna.

5 — Luokkiin 35, 36, 37, 38, 39, 41 ja 42 kuuluvat palvelut.
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3. Tavaramerkkivirasto ilmoitti KPN:lle
16.6.1997, ettd hakemuksen rekisterdinti
evatddn alustavasti, koska merkilli ei ole
erottamiskykyd, vaan se on yksinomaan
kuvaava mainituille tavaroille ja palveluille.

4, KPN valitti tistd hakemuksen rekiste-
roinnin alustavasta epddmisestd ja vaati
joko sen kumoamista tai neuvottelujen
aloittamista mahdollisesta ”erottamislausu-
masta” merkin kuvaamien tavaroiden tai
palvelujen suojan osalta. Tavaramerkkivi-
rasto ei ndhnyt mitddn syytd muuttaa
pditostidn, joten se padtti evitd rekisters-
innin lopullisesti ja ilmoitti asiasta KPN:lle
28.1.1998 piivitylld kirjeelld.

5. Tdmin jilkeen KPN nosti Gerechtsho-
fissa kanteen, jossa se vaati, ettd tavara-
merkkivirasto velvoitetaan rekisterdiméddn
merkki kaikkia hakemuksessa mainittuja
luokkia tai ainakin tuomiossa médédrdttyjd
luokkia varten.
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6. Gerechtshof ilmoitti asianosaisille
3.12.1998 rtekemdssddn vilipddtoksessd,
ettd yhteis6jen tuomioistuimelle ja Benelux
Gerechtshofille on aiheellista esittdd useita
kysymyksid tavaramerkkidirektiivin ja
Benelux-maiden yhtendisen tavaramerkki-
lain® (jiljempiand Benelux-tavaramerkki-
laki) tulkinnasta. Lopuksi se péddtri
3.6.1999 tekemissddn vilipddtoksessd
lykdtd asian kisittelyd ja esittdd niille
tuomioistuimille kysymykset, joista se oli
kuullut asianosaisia.

I Ennakkoratkaisukysymykset

7. Gerechtshof esittdd yhteistjen tuomiois-
tuimelle seuraavat kysymykset:

”1. a Onko Benelux-tavaramerkkiviras-
ton, jonka tehtdviksi on Benelux-
maiden yhtendisen tavaramerkki-
lain muuttamisesta 2.12.1992 teh-
dylla poytikirjalla (Trb. 1993, 12)
annettu tavaramerkkien rekisterdin-
tihakemusten niiden absoluuttisten
hylkédysperusteiden tutkiminen,
jotka ilmenevit jdsenvaltioiden
tavaramerkkilainsdddannén lihen-
timisestd 21 pédivdand joulukuuta
1988 annetun ensimmdisen neuvos-
ton direktiivin 89/104/ETY — —
3 artiklan 1 kohdasta ja 2 artiklasta,
otettava huomioon paitsi merkki
sellaisena kuin se on esitetty rekis-
teroitdviksi, mutta myos kaikki sen

6 — 19.3.1962 anncttu Benelux-maiden yhteniinen tavaramerk-
kilaki, sellaisena kuin se on muutettuna (Nederlands Trak-
tatenblad 1962, $8, s. 11-39, ja 1983, 187, s. 2~10).

riedossa olevat tosiasiat ja seikat,
mukaan lukien hakijan sille ilmoit-
tamat (esimerkiksi se, ettd hakija on
kdyttanyt merkkid laajamittaisesti
jo ennen rekisterdinnin hakemista
kyseisid tavaroita varten olevana
merkkind tai se, ettd tutkinnassa
on ilmennyt, ettd merkki ei hake-
muksessa ilmoitettujen tavaroiden
ja/tai palvelujen osalta voi johtaa
yleis6d harhaan)?

2. Pidteekd kysymykseen IV.a ja IV.b
annettu vastaus myds silloin, kun
Benelux-tavaramerkkivirasto rat-
kaisee kysymyksen siitd, onko
hakija osoittanut viariksi viitteet,
jotka tavaramerkkivirasto on esit-
tanyt rekisterdintihakemusta vas-
taan, ja silloin, kun se pairtaa
evitd merkin rekisteréimisen koko-
naan tai osittain, joista molemmista
tilanteista sdddetiin Benelux-mai-
den tavaramerkkilain” 6 bis §:n
4 momentissa?

3. Pireekd kysymykseen IV.a ja IV.b
annettu vastaus myos Benelux-mai-
den tavaramerkkilain 6 ter §:ssd

7 — Benelux-maiden yhtendinen tavaramerkkilaki.
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tarkoitetun kanteen oikeudelliseen
arviointiin?

4. a Ovatko — ottaen huomioon Parii-
sin yleissopimuksen 6 quinquies
artiklan B osan 2 kohdan sidnnék-
set — tavaramerkkejd, joita ei
direktiivin 3 artiklan 1 kohdan joh-
dantokappaleen ja ¢ alakohdan
mukaan saa rekister6idd tai jos ne
on jo rekisterdity, jotka voidaan
julistaa mitdttdmiksi, myos tavara-
merkit, jotka muodostuvat sellai-
sista merkeistd tai merkinndisti,
jotka voivat elinkeinotoiminnassa
osoittaa tavaroiden tai palvelujen
lajia, laatua, miirii, kiyttotarkoi-
tusta, arvoa tai maantieteellistd
alkuperdd tai tavaroiden valmistus-
ajankohtaa tai palvelujen suoritus-
ajankohtaa tai muita tavaroiden tai
palvelujen ominaisuuksia, myds jos
tdimd koostumus ei ole titd varten
kiytetty (ainoa tai yleinen) tavan-
omainen merkintd? Onko tdltd osin
silli mitdin merkitystd, onko ole-
massa vihin tai paljon kilpailijoita,
joiden edun mukaista voi olla, ettd
niilli olisi mahdollisuus kiyttda
tillaista merkintdd? (Vrt. Benelux
Gerechtshofin tuomio 19.1.1981,
NJ 1981, 294, asia P. Ferrero &
Co S. p. A. / Alfred Ritter, Schoko-
ladefabrik GmbH (Kinder)).

Onko lisiksi merkitystd vield silld, ettd
Benelux-tavaramerkkilain 13 §:n
C osan mukaan oikeus tavaramerk-
kiin, joka on ilmaistu yhdelld Benelux-
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5.

alueeseen kuuluvan valtion kansalli-
sella tai alueellisella kielelld, koskee
lain mukaan myds ilmaisun kddnnok-
sid ndille muille kielille?

a Onko silloin, kun arvioidaan sit,

onko direktiivin 2 artiklassa (ja
Benelux-maiden tavaramerkkilain
1 §:ssd) tavaramerkille annetun
kuvauksen mukainen sellainen
merkki, joka muodostuu yhdestd
(uudesta) sanasta, joka koostuu
osista, joista kultakin yksikseen tar-
kasteltuina puuttuu erottamiskyky
niiden tavaroiden tai palvelujen
osalta, joita varten merkin rekiste-
roimistd on haettu, lihdettiva siitd,
ettd tillainen (uusi) sana periaat-
teessa on erottamiskykyinen?

b Jos vastaus on kieltivd, onko til-

16in katsottava, etti tillaiselta
sanalta (huolimatta siitd, ettd se on
kidytén myétd tullut yleiseksi;
inburgering) periaatteessa puuttuu
erottamiskyky, ja ettd asia on toisin
ainoastaan sellaisissa erityisissd olo-
suhteissa, joiden johdosta yhdis-
telmd on enemmidn kuin
osatekijéidensd summa?
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Onko tiltd osin merkitystd silld, onko
merkki ainoa tai ainakin yleisesti kdy-
tetty ilmaisemaan kyseistdi ominai-
suutta tai ominaisuuksia (niiden
yhdistelmii) tai onko tdtd varten ole-
massa synonyymeja, joita kohruudella
voidaan katsoa myés kiytettavin, tai
silld, ilmaiseeko sana tavaran tai pal-
velun kaupallisesti olennaisen ominai-
suuden tai toissijaisemman ominai-
suuden?

Onko lisdksi merkitystd vield silla, etta
Benelux-tavaramerkkilain 13 §:n
C osan mukaan oikeus tavaramerk-
kiin, joka on ilmaistu yhdelli Benelux-
alueeseen kuuluvan valtion kansalli-
sella tai alueellisella kielelld, koskee
lain mukaan myos ilmaisun kdannoék-
sid ndille kielille?

Riittaako pelkdstddn se seikka, ettd
kuvaavan merkin rekisterdintii on
haettu myés sellaisia tavaroita ja/tai
palveluja varten, joita merkki ei kuvaa,
sithen, ettd katsotaan, ettdi merkki on
timédn johdosta erottamiskykyinen
ndiden tavaroiden ja/tai palvelujen
osalta (esimerkiksi merkki ’Postkan-
toor’ huonekaluja varten)?

Jos vastaus tdhdn on kieltivd, onko
arvioitaessa sitd, onko tillainen
kuvaava merkki erottamiskykyinen

tdllaisten tavaroiden ja/tai palvelujen
osalta, otettava huomioon se mahdol-
lisuus, ettd ottaen huomioon merkin
kuvaava merkitys tai kuvaavar merki-
tykset, yleisé (osa siitd) ei pidd sitd
sellaisena merkkind, ettd se erotraisi
{kaikki tai jotkut) tavarat tai palvelut
muista tavaroista tai palveluista?

Onko edelld esitettyihin kysymyksiin
vastaamisen kannalta merkitysti vield
silld, ertd sen jilkeen kun Benelux-
maat ovat péittdneet, ettd Benelux-
tavaramerkkivirasto tutkii merkkien
rekisterdintihakemukset ennen merk-
kien rekister6imistd, hallitusten
yhteisen kommentaarin mukaan Bene-
lux-tavaramerkkiviraston Benelux-
tavaramerkkilain 6 bis §:n mukainen
tutkintatapa ’on (ja sen on oltava)
varovainen ja piddttyviinen tapa, jossa
otetaan huomioon kaikki elinkeinoela-
mén edut ja jossa pyritddn siihen, ettd
sellaisia rekisterdintihakemuksia, joita
ei selvdstikddn voida hyviksya, korja-
taan sisdllon osalta kuin ettd niiden
rekistersinti evdtian’?

Jos vastaus tihdn on myéntivi, minki
normien mukaan on arvioitava siti,
onko rekisterointihakemus sellainen,
ettd ’sitd ei selvastikddn voida hyvik-
sya’?

Tillgin oletetaan, ettd oikeudenkidyn-
nissd, jossa vaaditaan merkin mititto-
miksi julistamista {ja jollainen voidaan
panna vireille merkin tultua rekistersi-
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tyd), tavaramerkiksi rekisterdidyn mer-
kin mitittdmyyteen vetoamiselle ei ole
muita edellytyksid kuin se, ettd merkki
on sellainen, etti ’sitd ei selvistikdin
voida hyvaksya’.

8. Onko direktiivin ja Pariisin yleissopi-
muksen rakenteiden kanssa yhteenso-
pivaa se, ettd merkki rekisteridddn
tiettyjd tavaroita tai palveluja varten
silld rajoituksella, ettd rekisterbinti on
voimassa vain sellaisten tavaroiden tai
palvelujen osalta, joilla ei ole tiettyi
ominaisuutta tai tiettyji ominaisuuksia
(esimerkiksi merkin Postkantoor rekis-
terdiminen seuraavia palveluja varten:
suorapostituskampanjoiden toteutta-
minen ja frankeerausmerkkien antami-
nen ’siltd osin kuin ne eivit liity
postitoimistoon’)?

9. Onko niihin kysymyksiin vastaamisen
kannalta merkitystd silld seikalla, onko
vastaava merkki rekisterbity tavara-
merkkind samanlaisille tavaroille tai
palveluille muissa jasenvaltioissa?”

I-1628

Il Asiaa koskevat oikeussiddnnot

1. Kansainvilinen tavaramerkkisuoja

8. Tavaramerkit nauttivat muiden teollisoi-
keuksien tavoin erittdin laajaa ja yli vuosi-
sadan kestinyttd kansainvilistd suojaa,
joka juontaa juurensa teollisoikeuden suo-
jelemista koskevaan, 20 piivinid maalis-
kuuta 1883 allekirjoitettuun Pariisin yleis-
sopimukseen ® (jiljempéna Pariisin yleisso-
pimus), jonka sopimuspuolia ovat kaikki
jasenvaltiot.

9. Olen todennut jo erddssi toisessa yhtey-
dessd, ettd yleissopimuksen 1 artiklassa
mairitdin liiton perustamisesta teollisoi-
keuksien suojaamiseksi (1 artiklan 1 kohta);
tdma liitto tunnetaan nimelld Pariisin liitto.
Allekirjoittajamaiden kansallisen lainsdd-
ddnnén ja niiden keskeniin tekemien kan-
sainvilisten sopimusten on oltava sopusoin-

8 — Yieissopimusta on tdydennetty tavaramerkkien osalta
vuonna 1891 tehdyilld kahdella Madridin sopimuksella,
joista toinen koskee vidrien ja harhaanjohtavien tietojen
ieltdmistd ja toinen tavaramerkkien kansainvilistd rekiste-
rdintid, vuoden 1994 tavaramerkkioikeussopimuksella ja
alaviitteessd mainitulla Nizzan sopimuksella.

9 — Alankomaat on ollut sopimuspuolena 7.7.1884 lihtien.
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nussa yleissopimuksen kanssa (25 ja
19 artikla). 1°

10. Yleissopimuksen sdddososassa, jossa
sadnnellddn eri teollisoikeuksien kansainvi-
listd suojaa (1-11 artikla), on useita tava-
ramerkkien suojaa koskevia artikloja, ja
erityisesti sen 6 quinquies artiklan B osassa
madriatdan seuraavaa:

»Tassi artiklassa tarkoitettujen tehtaan- tai
kauppamerkkien rekisterointid ei voida
evitd eikd julistaa mitdttomiksi muissa
kuin seuraavissa tapauksissa:

2) jos niiltd kokonaan puuttuu ominta-
keinen luonne tai ne koostuvat yksin-
omaan merkeisté tai nimityksistd, joita
liikketoiminnassa voidaan kayttida
ilmaisemaan tavaroiden lajia, laatua,
paljoutta, kiyttdtarkoitusta, arvoa,
alkuperdpaikkaa tai niiden valmistus-

10 — Ks. asiassa C-517/99, Merz & Krell, 18.1.2001 csitetty
ratkaisuchdotus (Kok. 2001, s. I-0000) ja crityisesti sen
6 kohta. Teollis- ja tckii.inoilccuksicn kauppaan hittyvistd
nikokohdista tchdyn ja Marrakeshissa 15 pdivand huhei-
kuuta 1994 tchtyyn Maailman kauppajirjeston perus-
tamissopimukscen liitetyn sopimuksen (EYVL L 336,
23.12.1994, 5. 214-223) 2 artiklan 1 kohdassa maiirdrdin,
ettd muun muassa tavaramerkkien osalta jdsenvaltioiden
tulee mukauttaa lainsiddintonsd Pariisin ylcissopimukscn
1-12 ja 19 artiklan mukaiseksi.

ajankohtaa tai jotka ovat kdyneet
tavallisiksi yleisessa kielenkdytossa tai
rehellisessd ja pysyviisessd kauppata-
vassa siind maassa, jossa suojaa hae-
taan;

11. Mainitun artiklan C osan 1 kohdassa
mddratddn, ettd “merkin suojaamiskelpoi-
suutta arvosteltaessa on otettava huomioon
kaikki tosiseikat, erityisesti kuinka kauan
merkki on ollut kdytossa™.

2. Tavaramerkit yhteisén oikeudessa

A. Euroopan yhteisén perustamissopimus

12. EY:n perustamissopimuksen 30 artik-
lassa maidrdtiddn seuraavaa:

?Mitd 28 ja 29 artiklassa miaritiin, ei esti
sellaisia tuontia, vientii tai kauttakuljetusta
koskevia kieltoja tai rajoituksia, jotka ovat
perusteltuja — - teollisen ja kaupallisen
omaisuuden suojelemiseksi. Nama kiellot
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tai rajoitukset eivit kuitenkaan saa olla
keino mielivaltaiseen syrjintddn tai jdsen-
valtioiden vilisen kaupan peiteltyyn rajoit-
tamiseen.”

B. Tavaramerkkidirektiivi

13. Tavaramerkkidirektiivilld pyritddn
lihentimaiin jasenvaltioiden tavaramerkki-
lainsdddiant6d sisimarkkinoiden toteutta-
miseksi ja toiminnan varmistamiseksi.
Tdmi lihentiminen on kuitenkin vain
osittaista, joten yhteison lainsddtdjan toi-
menpiteet rajoittuvat rekisterdityihin tava-
ramerkkeihin ja jisenvaltiot saavat vapaasti
sidtid menettelysti, jota noudatetaan jo
rekisterdityjen tavaramerkkien rekisterdin-
nissd, menettimisessd tai mitdttdmiksi
julistamisessa. 1!

11 — Ks. direktiivin ensimmiinen, kolmas, neljis ja viides
perustelukappale seki 1 artikia.

1-1630

14. Direktiivin 2 artiklassa sdddetddn tava-
ramerkin muodostavista merkeisti:

»Tavaramerkkind voi olla mikd tahansa
merkki, joka voidaan esittii graafisesti,
erityisesti sanoin, henkilénnimet mukaan
lukien, kuvioin, kirjaimin, numeroin taikka
tavaroiden tai niiden pdillyksen muodon
avulla, jos sellaisella merkilli voidaan erot-
taa yrityksen tavarat tai palvelut muiden
yritysten tavaroista tai palveluista.”

15. Direktiivin 3 artiklassa sdddetddn tava-
ramerkin rekisterdinnin esteistd ja mitdtto-
myysperusteista:

1. Seuraavia merkkeji ei saa rekisteroidd
tai, jos ne on rekisterdity, ne on julistettava
mitdttémiksi:

a) merkit, jotka eiviit voi olla tavaramerk-
keini;

b) tavaramerkit, joilta puuttuu [erotta-
miskyky];

* — Lainausta on korjattu yhteisdjen tuomioistuimessa, koska
direktiivin suomenkielinen versio on epitarkka.



KONINKLHKE KPN NEDERLAND

¢} yksinomaan sellaisista merkeistd tai
merkinnoistd muodostuvat tavaramer-
kit, jotka voivat elinkeinotoiminnassa
osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia,
laatua, mairdd, kiyreorarkoitusta,
arvoa tai maantieteellistd alkuperid,
tavaroiden valmistusajankchtaa rai
palvelujen suoritusajankohtaa taikka
muita tavaroiden tai palvelujen omi-
naisuuksia;

d) yksinomaan sellaisista merkeistd tai
merkinnoistd muodostuvat tavaramer-
kit, jotka ovat tulleet yleisessd kielen-
kdytéssd tai hyvdn kauppatavan
mukaan tavanomaisiksi;

3. Tavaramerkilti ei saa eviti rekisterointii
tai sitd julistaa mitdttomaéksi 1 kohdan b, ¢
tai d alakohdan mukaisesti, jos tavara-
merkki on ennen rekisterdintihakemuksen
tekopidivdd kdytossd tullut erottuvaksi.
Jdsenvaltio voi sddtdd, ettd tdmid koskee
my0s tavaramerkkii, joka on tullut erottu-
vaksi rekisterdintihakemuksen tekopdivin
tai rekisterdintipdivin jilkeen,

16. Direktiivin 5 artiklassa sdddetdidn tava-
ramerkin haltijan oikeuksista seuraavaa:

”1. Rekisteroidyn tavaramerkin haltijalla
on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavara-
merkin haltijalla on oikeus kieltdd muita
ilman hidnen suostumustaan kayttimastd
elinkeinotoiminnassa:

a) merkkid, joka on sama kuin tavara-
merkki ja samoja tavaroita tai palve-
luja varten kuin ne tavarat tai palvelut,
joita varten tavaramerkki on rekiste-

roity;

b) merkkii, joka sen vuoksi, ettd se on
sama tai samankaltainen kuin samoja
tai samankaltaisia tavaroita tai palve-
luja varten oleva tavaramerkki, atheut-
taa yleison keskuudessa sekaan-
nusvaaran, joka sisiltdd my6s vaaran
merkin ja tavaramerkin vilisestd miel-
leyhtymasta.

2. Jasenvaltio voi myos sddrdd, ettd halti-
jalla on oikeus kieltdid muita ilman héinen
suostumustaan elinkeinotoiminnassa kayt-
tamistd merkkii, joka on sama tai saman-
kaltainen kuin tavaramerkki, vaikka
tavarat tai palvelut, joita varten merkki
on, eivit ole samankaltaisia kuin ne, joita
varten tavaramerkki on rekisteroity, milloin
viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti
tunnettu tdssd jdasenvaltiossa ja merkin

I-1631
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aiheeton kiyttd merkitsee tavaramerkin
erottuvuuden tai maineen epioikeutettua
hyviksi kdyttimistd taikka on haitaksi
tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.

17. Direktiivin 6 artiklassa rajoitetaan
tavaramerkin haltijan oikeuksia:

”1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltdad
toista kdyttimaisti elinkeinotoiminnassa:

b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua,
miidrdd, kiyttotarkoitusta, arvoa tai
maantieteellistd alkuperii, tavaroiden
valmistusajankohtaa tai palvelujen
suoritusajankohtaa taikka muita tava-
roiden tai palvelujen ominaisuuksia
osoittavia merkintojd,

C. Yhteison tavaramerkisti annettu asetus

18. Neuvosto antoi 20.12.1993 asetuksen
N:o 40/94' yhteisén tavaramerkisti (jal-
jempind asetus); kuten olen jo edelld mai-
nitussa ratkaisuehdotuksessa todennut, ase-
tuksella pyritddn kansallisia markkinoita
vastaavat olosuhteet tarjoavien sisimarkki-
noiden toteuttamiseen ja erityisesti sellais-
ten olosuhteiden luomiseen, joilla helpote-
taan yritysten valmistus- ja tavaroiden
jakelu- ja palvelujen tarjoamistoiminnan
nopeaa mukautumista yhteisén mittasuh-
teisiin. 1 Asetuksella on siis tarkoitus luoda
yhteisén tavaramerkki, jota siddellddn kai-
kissa jdsenvaltioissa vilittomasti sovelletta-
valla yhteisén oikeudella. '* Yhteison
oikeudella ei kuitenkaan pyritd korvaa-
maan tavaramerkkeji koskevaa jdsenval-
tioiden oikeutta, **

19. Samalla tavoin kuin tavaramerkkidi-
rektiivissd myos asetuksessa mdidritellddn
ne merkit, joista yhteison tavaramerkki voi
muodostua (4 artikla), ja sdddetddn
yhteisén tavaramerkin rekisteréintiesteistd
(7 ja 8 artikla). Siind sdddetddn niin ikddn
tavaramerkin haltijan oikeuksista (9 artikla)
ja niihin kohdistuvista rajoituksista
(12 artikla).

12 — EYVLL 11,s. 1.

13 — Ensimmiinen perustelukappale.
14 — Kolmas perustelukappale.

15 — Viides perustelukappale.
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3. Tavaramerkit Benelux-talousliitossa

20. Edistddkseen tavaroiden vapaata liik-
kuvuutta alueidensa vililla Benelux-talous-
liiton kolme jdsenvaltiota allekirjoittivat
19.3.1962 tavaramerkkisopimuksen, '®
jossa ne sitoutuivat sisillyttiméadn lainsda-
ddntoonsd sopimukseen liitetyn Benelux-
tavaramerkkilain.

21. Sopimus tuli voimaan 1.7.1969, ja silld
perustettiin uusi virasto, Benelux-tavara-
merkkivirasto, jonka kotipaikka on Haag
ja joka vastaa lain ja sen soveltamista
koskevien yksityiskohtaisten sdéintéjen tdy-
tdntéonpanosta. Kyseisen saddostekstin tul-
kinta kuuluu Benelux-talousliiton kolmen
jdsenvaltion tuomioistuimille ja ennakko-
ratl<ali7sujen antaminen Benelux Gerechtsho-
fille.

22. Mukauttaakseen lainsdddinténsi
direktiiviin ja tdydentidkseen sitd yhteison

16 ~ Nederlands Traktatenblad 1962, 58, s. 1-9.

17 — Ks. 10 §. Benclux Gerechtshofilla, joka perustettiin
31.3.1965 allckirjoitetulla perustamissopimuksella ja joka
aloitti toimintansa 1.1.1974, on toimivaltansa rajoissa
sama tehtivd kuin Euroopan yhteistjen tuomioistuimella
yhteison tasolla: se tulkitsce Benelux-maiden yhtendisid
oikeussdintojd vastaamalla kolmen jdsenvaltion esittamiin
ennakkoratkaisukysymyksiin. Julkisasiamies Jacobs ot
esille tuomioistuinten tehtavien yhtildisyyder jo asiassa
C-337/95, Parfums Christian Dior, 29.4.1997 esittimas-
sidn ratkaisuchdotuksessa (Kok. 1997, s. 1-6013, 13 ja
26 kohta).

tavaramerkkid koskevilla sddnncksiild Bel-
gia, Luxemburg ja Alankomaat allekirjoit-
tivat 2.12.1992 poytdkirjan, jolla muutet-
tiin Benelux-maiden yhtendistd tavaramerk-
kilakia.'® Poytikirjan 8 §:n mukaisesti
poytdkirja ja silld Benelux-tavaramerkkila-
kiin tehdyt muutokset tulivat voimaan
1.1.1996.

23, Poytdkirjaa koskevan hallitusten
yhteisen kommentaarin I kohdan 6 alakoh-
dan viimeisen kappaleen mukaan Benelux-
tavaramerkkiviraston tutkintatavan “on
oltava varovainen ja pidattyvdinen tapa,
jossa otetaan huomioon kaikki elinkeino-
elimdn edut ja jossa pyritdan siihen, ettd
sellaisia rekisterdintihakemuksia, joita ei
selvidstikddn voida hyviksyd, korjataan
sisdllén osalta ennemmin kuin ettd niiden
rekisterdinti evitddn. Tutkinta on suoritet-
tava Benelux-maissa ja erityisesti Benelux
Gerechtshofissa luodun oikeuskiytdnnon
rajoissa.”

24, Benelux-maiden yhtendisen tavara-
merkkilain 1 §:ssd sdddetiin seuraavaa:

”Tavaramerkkinid voi olla sana, kuvio,
painojilki, leima, kirjain, numero, tavaroi-
den tai niiden pdillyksen muoto ja muu
merkki, jolla voidaan erottaa yrityksen
tavarat.

18 — Nederlands Traktatenblad 1993, 12, 5. 1-12.
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Tavaramerkkini ei kuitenkaan voi olla
tavaran luonteenomainen muoto, sen
arvoon olennaisesti vaikuttava muoto tai
teollisia tuloksia aiheuttava muoto.”

25. Benelux-tavaramerkkilain 6 bis §:ssid
sdddetiin seuraavaa:

”1. Benelux-tavaramerkkiviraston on evit-
tivad rekisterdinti, jos se katsoo, etti:

a) rekisterditivi merkki ei vastaa 1 §:ssid
sdddettyd tavaramerkin kuvausta erityisesti
siltd osin kuin siltd puuttuu Pariisin yleis-
sopimuksen 6 quinquies artiklan B osan
2 kohdassa tarkoitettu erottamiskyky;

2. Tavaramerkin rekisterdinnin epddmisen
on koskettava tavaramerkin muodostavaa
merkkid kokonaisuudessaan. Rekisterointi
voidaan rajoittaa koskemaan vain yhti tai
useampaa sellaista tavaraa, jota varten
tavaramerkki on tarkoitettu.

3. Benelux-tavaramerkkiviraston on vilit-
tomasti ilmoitettava rekisteréinnin hakijalle
kirjallisesti aikomuksestaan hyldtd rekiste-
réinti kokonaan tai osittain ja perustelut
tille, ja sen on annettava hakijalle tilaisuus
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vastata ilmoitukseen tdytinté6onpanoase-
tuksessa asetetussa miédriajassa.

4, Jos Benelux-tavaramerkkiviraston rekis-
terdintii vastaan esittdmid viitteitd ei ole
siddetyssd madriajassa osoitettu vidriksi,
merkin rekisterdinti evitidn kokonaan tai
osittain. Benelux-tavaramerkkiviraston on
vilittémasti ilmoitettava rekisterdinnin
epddmisestd kirjallisesti hakijalle ja ilmoi-
tettava perustelut tille, ja ilmoituksessa on
mainittava 6 ter §:ssd sdddetty muutoksen-
hakukeino.”

26. Benelux-tavaramerkkilain 6 ter §:ssd
sdddetddn, ettd “hakija voi kahden kuu-
kauden miirdajassa 6 bis §:n 4 momentissa
tarkoitetusta ilmoituksesta nostaa kanteen
Hof van Bereop te Brusselissid, Gerechtshof
te ’s-Gravenhagessa tai Cour d’appel de
Luxembourgissa, jotta tavaramerkkivirasto
velvoitettaisiin rekisterdimddn merkki.”

27. Benelux-tavaramerkkilain 13 §:n
C osan mukaan yksinoikeus tavaramerk-
kiin, joka on ilmaistu yhdelli Benelux-
alueeseen kuuluvan valtion kansallisella tai
alueellisella kielelld, ”koskee lain mukaan
myds ilmaisun kddnnoksid niille muille

kielille”.

IV Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

1. Johdanto

28. On huolestuttavaa, ettd tuomioistuin,
jolla on tunnustettu toimivalta, voi olla
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ndin epdvarma yhteisén tavaramerkkilain-
sdaddnnon soveltamisesta. Jarjestelmdssd
on ilmeisesti huomattava viaristymi, silld
on vaikea uskoa, ettd Eurcopan unionin
lainsdatdjin tekemissd tyossd olisi ndin
suuria puutteita tai ettd sen soveltamisesta
vastaavat tahot eivdt ymmirtédisi tehtd-
vdansd. Joka tapauksessa yhteistjen tuo-
mioistuimen on tdydennettdvd ja helpotet-
tava muiden ty6td sille EY:n perustamisso-
pimuksen 234 artiklan mukaisesti kuuluvan
tulkintatehtdvidn puitteissa.

2. Tulkintaperusteet

29. Toin jo edelld mainitussa asiassa Merz
& Krell esittimaissini ratkaisuehdotuksessa
esille yhteisén tavaramerkkilainsdddannén
erikoisen rakenteen;!? siind on useita toi-
siinsa kiinnittyvid kerroksia ikddn kuin
sipulissa. Ensimmadinen kerros, joka on
yksinomaan sisdinen, on yhteistn tavara-
merkistd annetun asetuksen aluetta. Toinen
kerros muodostuu jisenvaltioiden lainsdi-
dinnoistd, jotka on sovitettu yhteen direk-
titvin mukaisesti, Kolmantena ja viimeisena
kerroksena ovat tavaramerkkeji koskevat
kaikkien jdasenvaltioiden tekemit kansain-
viliset sitoumukset.

30. Nyt esilli olevassa asiassa kahden
viimeksi mainitun kerroksen valiin lisdtdin

19 — Ks. ratkaisuchdotuksen 23-29 kohta.

vield yksi taso, joka koostuu kyseistd teol-
lisoikeutta koskevasta Benelux-maiden
yhtendisestd lainsdadannéstd. Mainitun
talousliiton kolme jidsenvaltiota ovat yhte-
naistineet tavaramerkkilainsiidiantonsa,
mutta ne ovat lisiksi sovittaneet sen yhteen
Euroopan unionin muiden jisenvaltioiden
tavaramerkkilainsdddinnén kanssa
mukauttamalla Benelux-tavaramerkkilain
direktiiviin, jolloin ne ovat luonnollisesti
noudattaneet Pariisin yleissopimuksesta
johtuvia sitoumuksia.

31. Direktiivin sadnnoksid, joihin Gerechts-
hofin esittdmissd kysymyksissd viitataan,
on siis tulkittava niin, ettd pyritddn yhden-
mukaiseen lihestymistapaan eli ettd huo-
mioon otetaan kaikki ne sainnokset, joilla
yhteisén oikeusjdrjestyksessd sddnnelldan
tavaramerkkeja.

32. Tissd tehtdvissid ei saa unohtaa tava-
ramerkin perimmaista tarkoitusta: silld taa-
taan kuluttajalle tai loppukayttijille se, ettd
kyseiselld tavaramerkilld varustetut tuotteet
tai palvelut ovat alkuperiltidn samoja,
siten, ettd kuluttaja tai loppukdyttija voi
tavaramerkin perusteella erottaa silld varus-
tetun tuotteen tai palvelun alkuperiltiin
poikkeavista tuotteista tai palveluista, joten
silld edistetaan todellisen kilpailun jarjestel-
méan luomista sisimarkkinoilla. 2?® Tamain
tavoitteen saavuttamiseksi tavaramerkin
haltijalle annetaan tietyt oikeudet, joita on
tulkittava ottamalla huomioon kyseinen

20 — Ks. asia C-10/89, Hag I, wuomio 17.10.1990 (Kok. 1990,
s. [-3711, Kok. Ep. X, s. 543, 14 kohta) ja asia C-349/95,
Loendersloot, tuomio 11.11.1997 (Kok. 1997, s. 1-6227,
24 kohta).
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tavoite. Sadnnoksilld, joilla sddnnellddn
tavaramerkin haltijalla tavaramerkkinsi
perusteella olevia oikeuksia, pyritddn sii-
hen, ettd kuluttaja voi erottaa tavaramer-
killi varustetun tuotteen tai palvelun alku-
periltidin poikkeavista tuotteista tai palve-
luista. Tillin nithin voidaan kohdistaa
rajoituksia, jotka perustuvat erityisesti sii-
hen, ettd on olemassa yleisen edun mukai-
nen tarve pitda tietyt sanat vapaassa kiy-
tossd (“vapaana pitdmisen tarve”).

33. Lopuksi on syytd todeta, ettd rekiste-
rdidyn tavaramerkin haltijan tavaramerk-
kiinsi perustuvien oikeuksien ja itse tava-
ramerkin vilinen suhde on luonteeltaan
vilineellinen, Tistd syystd tavaramerkin
haltijan yksinoikeuden ulottuvuuden tis-
mentimiseksi on otettava huomioon tava-
ramerkin padtehtiva. 2!

3. Erottamiskyvyn arvioinnin luonne (kysy-
mykset IV.a, V, VI, XI, XIIl.a ja XVI)

34, Kansallinen tuomioistuin pyrkii ndilld
kysymyksilli selvittimiin merkin rekiste-
rointikelpoisuutta tavaramerkiksi koskevan
oikeudellisen arvioinnin luonteen.

21 — Ks. edelld mainittu asia HAG 1I, tuomion 14 kohdan
loppuosa.
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35. Se haluaa ensiksi selvittdd (kysymykset
IV.a, V ja VI) yksityiskohtaisesti, onko
merkin rekisterdintikelpoisuutta tavaramer-
kiksi arvioitava abstraktisti vai suhteessa
asian konkreettisiin seikkoihin. Se mainit-
see tissd yhteydessid sen seikan, ettd hakija
on kiyttinyt merkkid laajamittaisesti jo
ennen rekisterdinnin hakemista kyseisid
tavaroita varten olevana merkkind tai ettd
tutkinnassa on ilmennyt, ettd merkki ei
hakemuksessa ilmoitettujen tavaroiden ja
palvelujen osalta voi johtaa yleis6d har-
haan.

36. Aluksi on purettava osiin Gerechts-
hofin kdyttimi sanamuoto, jossa viitataan
kansallisessa oikeudessa sovellettavan
menettelyn vaiheisiin: ndmi vaiheet ovat
tavaramerkkiviraston suorittama alustava
tutkinta (kysymys IV.a), saman tahon suo-
rittama arviointi hakijan esittdmistd vasta-
viitteistd (kysymys V) ja jilkikiteen tehtivi
oikeudellinen tarkastelu (kysymys VI).
Direktiivissd ei sdddetd rekisterdintimenet-
telyn konkreettisesta muodosta, vaan jisen-
valtiot saavat sen mukaan vapaasti jirjestda
menettelyn haluamallaan tavalla.* Yhtei-
sojen tuomioistuimen vastauksessa on ndin
ollen viitattava “kansallisen oikeuden
mukaisesti toimivaltaisen viranomaisen”
suorittamaan tutkintaan.

37. Vastaavista syistd ei ole syytd antaa
erityisti merkitystd myoskddn yksinomai-
selle viittaukselle nithin absoluuttisiin hyl-

22 — Viides perustelukappale.
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kiysperusteisiin, “jotka ilmenevit — —
direktiivin — — 3 artiklan 1 kohdasta ja
2 artiklasta”, Jos pitdd paikkansa, ettd
kansallisen tuomioistuimen mainitsema
ensimmdinen seikka tutkitaan yhteis6n
sdannoksen mukaisesti absoluuttisten hyl-
kadysperusteiden kannalta, toinen seikka —
eli harhaanjohtamis- tai sekaannusvaara —
tutkitaan 4 artiklassa tarkoitettujen suh-
teellisten syiden perusteella. Joka tapauk-
sessa — korostan tdtd — direktiivi on
neutraali suhteessa jasenvaltioissa sovellet-
taviin menettelyihin, eikd mikadn estd siti,
ettd oikeusjirjestyksessd sdidetdin kum-
mankin kysymyksen samanaikaisesta tutki-
misesta. Yhteiséjen tuomioistuimen vas-
tauksessa ei voida sivuuttaa tdtéd seikkaa.

38. Edelli mainitnin perustein voidaan
todeta, ettd tavaramerkkisuojan saamiseksi
vilttdméttomien edellytysten arvioinnilla
on -— pohjimmiltaan — oltava konkreetti-
nen luonne, koska huomioon on otettava
monenlaisia tosiseikkoja, kuten Pariisin
yleissopimuksen 6 quinquies §:n C osan
1 kohtaan sisiltyvistd ehdottomasta mii-
rdyksestd mitd ilmeisimmin seuraa, 23

39. Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan
a alakohdassa viitataan 2 artiklassa siddet-
tyyn, ja sen nojalla kyseiseen menettelyn
vaiheeseen toimivaltaisen viranomaisen on
otettava huomioon, onko merkki, jota

23 — Ks. edelli 11 kohra.

hakemus koskee, erottamiskykyinen ja voi-
daanko se esittdd graafisesti. Kun kyse on
sanamerkistd, kuten pddasiassa, on vaikea
kuvitella, ettei niin olisi. >* Ainoastaan tlli
tutkinnalla voi olla tietynlainen abstrakti
luonne.

40. Viranomaisen on seuraavaksi varmis-
tettava, ettd merkissd yhdistyvit 3 artiklan
1 kohdan b, ¢ ja d alakohdassa siidetyt
edellytykset eli ettd merkki on erottamisky-
kyinen asianomaisten tavaroiden tai palve-
lujen osalta ja ettd se ei ole kuvaava eiki
yleinen mainittujen tavaroiden ja palvelujen
osalta. Kukin edellytys on riippumaton
muista edellyryksistd ja vaatii erillistd tut-
kintaa, vaikka kiytinnéssi samat merkit
voivatkin usein johtaa useampaan kuin
yhteen pidtelmaan.? Niin ikdin on ar-
vioitava, onko merkki siitd huolimatta, etti
siltd puuttuu b, ¢ ja d alakohdassa tarkoi-
tettu erottamiskyky, kiytossd tullut erotta-
miskykyiseksi, kuten direktiivin 3 artiklan
3 kohdassa sdddetddn.

Mainitusta sdinnoksestid seuraa, ettd mer-
keilld, joissa yhdistyvdt b, ¢ ja
d alakohdassa tarkoitetut edellytykset, on

24 ~ Tami ci pade muihin havaittavissa oleviin ilmioihin, kuten
tuoksuihin, joita ei voida esittdd graafisesti (ks. tdlta osin
asiassa C-273/00, Sieckmann, twomio 6.11.2001 esitri-
méni ratkaisuchdotus (Kok. 2002, s. 1-11737 ja
s. 1-11739).

25 — Kuten komissio tasmentdd hyvin kirjallisissa huomautuk-
sissaan, kuvaavalta merkilta puuttun yleensd 3 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky.
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“erottamiskyky”. Lainsddtdjan tdllainen
kaksiselitteisyys on valitettavaa, silld huo-
mioon on otettava “erottavuus” tai poten-
tiaalinen erottamiskyky (2 artikla),
konkreettinen erottamiskyky (3 artiklan
1 kohdan b alakohta) ja erottamiskyky
yleiskisitteend (3 artiklan 3 kohta), mika
hankaloittaa huomattavasti kisitteiden
rajaamista.

Toimivaltaisen viranomaisen on lisdksi var-
mistettava, ettd merkki, jonka rekisterdintid
haetaan, ei ole omiaan johtamaan yleis6d
harhaan tavaroiden tai palvelujen luonteen,
laadun tai maantieteellisen alkuperén suh-
teen (3 artiklan 1 kohdan g alakohta) tai
siksi, ettd siihen liittyy sekaannusvaara
aikaisempiin tavaramerkkeihin (4 artiklan
1 kohdan b alakohta).

Seikkojen tutkinta ei jdd tdhin, silld direk-
tiivin mukaan merkkeji, jotka ovat ylelsen
jarjestyksen tai hyvin tavan vastaisia, ei saa
rekisterdidd tai ne on julistettava mitdtto-
miksi (3 artiklan 1 kohdan f alakohta).

41. Kutakin edellytysti ja erityisesti edelly-
tystd, joka koskee yleiskdsitteend ymmdr-
rettyd merkin erottamiskykyd, voidaan tus-
kin arvioida abstraktisti. Tosiasiallisesti
merkit ovat erottamiskykyisid, kuvaavia
tai yleisii niiden tavaroiden tai palvelujen
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osalta, £01ta ne osoittavat ja joille haetaan
suojaa.

Suojan rajoittaminen yhteen tai useampaan
tavaroiden tai palvelujen luokkaan ja tava-
ramerkin alueellisesta voimassaolosta joh-
tuva suojan rajoittaminen merkitsevit sité,
ettd erottamiskyvyn arviointi suoritetaan
tillaisten tavaroiden tai palvelujen keski-
vertokuluttajien nikokulmasta silldi maan-
tieteelliselld alueella, jota rekisteréinti-
hakemus koskee;?” tillaisen keskivertoku-
luttajan oletetaan olevan ”valistunut, koh-
tuullisen tarkkaavainen ja huolellinen”, 2

Huolimatta yhteisdjen tuom101stu1men
askettdin antamasta tuomiosta®® olen sitd
mielti, ettd ainoastaan keskivertokuluttajaa
koskevan konkreettisen luonnehdinnan
osalta on arvioitava my®s kielellinen osate-
kiji. Toisin sanoen ei ole niinkdin otettava
huomioon sitd, puhuuko kyseinen kuluttaja
sitd kieltd, jota merkissd on kéytetty, vaan
se, voidaanko alueen kielijirjestelyistd riip-
pumatta keskivertokuluttajan kohtuudella

26 — Ks. sekaannusvaaran osalta asia C-251/95, SABEL, tuomio
11.11.1997 (Kok. 1997, s. 6191, 22 kohta).

27 — Yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing
Chiemsee, tuomio 4.5.1999 (Kok. 1999 s. [-2779,
29 kohta).

28 — Ks. mm. asia C-210/96, Gut Springenheide ja Tusky,
tuomio 16.7.1998 (Kok. 1998 s. 1-4657, 30-32 kohta).

29 — Asia C-383/99, Procter & Gamble, tuomio 20.9.2001
{Kok. 2001, s. 16251,)allempana Baby-dry-tuomio), jossa
erottamnskykya sitd paitsi arvioidaan englanninkielisen
kuluttajan nikdkulmasta (42 kohta).
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olettaa havaitsevan merkissi 3 artiklan
1 kohdan b, ¢ tai d alakohdassa tarkoitetun
viestin.

42. Ennakkoratkaisua pyytineelle tuo-
mioistuimelle on siis vastattava, ettd toimi-
valtaisen viranomaisen on merkin rekiste-
rointikelpoisuutta tavaramerkiksi arvioi-
dessaan otettava huomioon paitsi merkki
sellaisena kuin se on esitetty rekisteréiti-
viksi my6s muut seikat, kuten mahdollinen
kaytossa erottamiskykyiseksi tuleminen tai
harhaanjohtamis- tai sekaannusvaara kes-
kivertokuluttajien keskuudessa, suhteessa
tavaroihin tai palveluihin, joista merkkii
kaytetdin.

43. Ennakkoratkaisua pyytinyt tuomiois-
tuin kysyy lisdksi, riittddké pelkistdin se
seikka, ettd kuvaavan merkin rekisterdintii
on haettu my®6s sellaisia tavaroita tai palve-
luja varten, joita merkki ei kuvaa, siihen,
ettd katsotaan, etti merkki on timin
johdosta erottamiskykyinen. Ellei niin ole
— kansallinen tuomioistuin jatkaa —, onko
silli merkitystd, etti nimenomaan merkin

30 — On esimerkiksi mahdoltista, cted scllaisen merkin luon-
netta, joka osoittaa tietotckniikkaan liittyvia tavaroita tai
palveluja, on arvioitava paitsi alucen kiclen myds alan
ammattilaisten ja kuluttajien kdyttimdn englanninkielisen
terminologian perusteella. Sama koskee myos sellaisia
vicraskielisid termejd, joista on tullut osa yleismaaitmallista
kicliperintod ja joll\'a saavat uscin itsendisen merkityksen,
joka ei valtdmind vastaa niilld alkukiclessi olevaa
merkitystd. Kyscescen voivat tulla esimerkiksi sanat
"light”, "premium” ja kenties myos "baby” tai "dry”.

kuvaavan sisillén vuoksi yleisé ei pida sitd
sellaisena merkkini, ettd se erottaisi kaikki
tai jotkut tavarat tai palvelut muista tava-
roista tai palveluista (kysymys XI)?

44. Kuten jo aiemmin totesin, direktiivin
3 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdassa
tarkoitetut edellytykset vaativat erillistd
tutkintaa. Tédstd syystd merkin kuvaavuu-
den puuttuminen ei vilttdmard tarkoita,
ettd silld olisi erottamiskyky sanan laajassa
merkityksessd (toisin sanoen yleiskasit-
teend, joka kattaa 3 artiklan 1 kohdan b,
c ja d alakohdassa tarkoitetut tapaukset) ja
vield vihemmin sen suppeassa merkityk-
sessd (3 artiklan 1 kohdan b alakohdan
perusteella). Sitd paitsi, kuten niin ikdidn
totesin, merkit ovat erottamiskykyisii,
kuvaavia tai yleisid ainoastaan kyseisten
tavaroiden tai palvelujen osalta. Kuvaa-
vuus, kuten muutkin merkitykselliser omi-
naisuudet, on pelkistdin suhteellinen
kisite, joten direktiivin mukaisesti Gerecht-
shofin toissijaisesti mainitsemaa tilannetta
ei voli syntya.

45, Kansallinen tuomioistuin kysyy niin
ikdan, onko direktiivin kanssa yhteensopi-
vana pidettdvd sellaista jirjestelmii, jossa
merkki voidaan rekistersida silld rajoituk-
sella, ettd suoja on voimassa vain sellaisten
tavaroiden tai palvelujen osalta, joilla ei ole
tiettyd ominaisuutta (kysymys XIlILa).

Kyseessd on Benelux-maiden tavaramerkki-
lainsddddnnossi tunnettu “erottamislansu-
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mien” (disclaimers, avertissements de
renonciation) mekanismi; tdllaisten erotta-
mislausumien avulla hakija voi luopua
tavaramerkkisuojasta sellaisten tavaroiden
osalta, joilla on tai joilta puuttuu tietty
ominaisuus.

En nde direktiivin tekstissd mitddn estettd
sille, ettd kansalliset viranomaiset sovelta-
vat rekisterdintijirjestelmassddn tillaisia
erottamislausumia, joissa tdsmennetddn ne
tavarat ja palvelut, joiden osalta suoja on
voimassa, ja jotka eivdt tdlloin millddn
tavoin vaikuta sithen varsinaiseen tavoittee-
seen, ettd kuluttaja voi erottaa niiden
alkuperin., Myoskddn Nizzan sopimuk-
sesta,>* johon perustuva luokittelu on sitd
paitsi luonteeltaan vapaachtoinen, ei voida
pditelld muuta.

46. Lopuksi Gerechtshof haluaa tietda,
onko merkin arvioinnissa merkitystd silld
seikalla, onko vastaava merkki rekisterdity
tavaramerkkini samanlaisille tavaroille tai
palveluille muissa jdsenvaltioissa (kysymys
XVI).

47. Direktiivilld pyritddn ldhentdmiddn
jasenvaltioiden lainsdddintod, ei yhdenmu-
kaistamaan sitd. Kansallisten tuomioistuin-

31 — Mainittu alaviitteessd 4.
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ten on siis tulkittava kansallista lainsdddén-
t64 direktiivin sanamuodon ja tarkoituksen
mukaisesti, jotta direktiivilli tavoiteltu
tulos saavutettaisiin ja jotta ndin ollen
noudatettaisiin EY:n perustamissopimuk-
sen 249 artiklan kolmatta kohtaa,? ja
niiden on tarvittaessa kddnnyttivd ennak-
koratkaisumenettelyssd yhteiséjen tuo-
mioistuimen puoleen.

Yhtiiltd yhteisdjen tuomioistuimen ja kan-
sallisten tuomioistuinten vililld ja toisaalta
viimeksi mainittujen kesken ei kuitenkaan
ole olemassa hierarkkisesti alisteista suh-
detta. Niilld ei mydskidn ole velvollisuutta
saavuttaa samoja tuloksia, vaikka niiden
onkin sovellettava samoja tulkintaperiaat-
teita. Tdstd seuraa, ettd yhden jdsenvaliion
kiytintd ei voi sitoa toisen jdsenvaltion
viranomaisia. Varovaisuuteen ja keskindi-
seen lojaaliuteen liittyvistd syistd, jotka
perustuvat edelld mainitun tuloksen saavut-
tamista koskevaan tavoitteeseen, kyseinen
kaytintd — ja erityisesti sen taustalla oleva
perustelu — on kuitenkin hyddyllinen
osviitta, jonka toimivaltainen viranomainen
voi ottaa huomioon arvioidessaan merkin
erottamiskykya.

4. Kuvaavat tavaramerkit (kysymys 1X.a)

™~
48. Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan
c alakohdassa kielletdidin yksinomaan sellai-
sista merkeistdi muodostuvat tavaramerkit,

32 — Ks. yhdenmukaistettua tavaramerkkii koskeva asia
C-63/97, BMW, tuomio 23.2.1999 (Kok. 1999, s. I-905,
22 kohta).
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jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa
tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, maa-
rdd, kdytrotarkoitusta, arvoa tai maantie-
teellistd alkuperdd, ravaroiden valmistus-
ajankochtaa tai palvelujen suoritusajankoh-
taa taikka muita tavaroiden tai palvelujen
ominaisuuksia.

49. Tallaisista merkeistd ja merkinnéisti,
joita voidaan lyhyesti luonnehtia “kuvaa-
viksi”, Gerechtshof kysyy yhteis6jen tuo-
mioistuimelta seuraavaa:

— kiellon ulottuvuus ja sen soveltaminen
sellaisiin merkkeihin ja merkintoihin,
joilla kuvataan palvelua tai tavaraa
mutta jotka eivit ole titd varten ainoa
tai yleisimmin kaytetty merkki tai
merkinti

— sen seikan vaikutus merkintojen
kuvaavuuden arvioinnissa, ettd on ole-
massa tietty médérd kilpailijoita, joiden
edun mukaista voi olla kiyttdd téllaisia
merkint6jd, sekd sen seikan merkitys
mainitussa arvioinnissa, ettd kansalli-
sen lainsddddnnén mukaan oikeus
tavaramerkkiin, joka on ilmaistu
yhdelld Benelux-alueeseen kuuluvan
valtion kansallisella tai alueellisella
kielelld, koskee myos ilmaisun kiin-
noksid ndille muille kielille.

50. Asianosaisten mukaan Gerechtshof
esittdd ndma kuvaavia tavaramerkkeji kos-

kevat kysymykset, koska se on epidvarma
ennen Benelux-tavaramerkkilain mukautta-
mista tavaramerkkidirektiiviin luodun
Benelux Gerechtshoﬁn onkeuskaytannon
(asiassa Kinder*? ja asiassa Juicy Fruit**
annetut tuomiot) nykyisestd sovellettavuu-
desta. ** Tallaista kysymysti ei voida esittdd
tissd tuomioistuimessa. Yhteisojen tuo-
mioistuimen asiana ei ole valvoa jasenval-
tioiden tai Benelux-talousliiton kaltaisten
alueellisten liittojen kansallista oikeutta,
saati sitten tarkistaa niiden tuomioistuinten
oikeuskdytintod. Sen tehtivand on ennak-
koratkaisumenettelyssd edistdd yhteison
oikeuden asianmukaista tulkintaa. Ei siis
ole syytd arvioida Benelux-tavaramerkki-
lain sisidlt6éd ennen sen mukauttamista
tavaramerkkidirektiiviin eikd toimivaltais-
ten tuomioistuinten siitd esittdmada tulkin-
taa. Tehtdvd on toisenlainen: kuvaavien
tavaramerkkien osalta on maarirettdva
direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan
ulottuvuus.

51. Kyseisessd sddnnoksessa estetddn rekis-
terdimastd tavaramerkkeji, joita on totuttu
sanomaan kuvaaviksi, koska tillaisilta
merkkien ja tavaroiden kuvaamistavoilta

33 — Asia A 80/3, Ferrero/Ritter, tuomio 19.1.1981, Jurlspru
dence Cour de Justice Benelux, 1980-1981, 2, s. 69.

34 — Asia A 81/4, Wrigley/Benzon, tuomio 5.10.1982, Jurispru-
dence Cour de Justice Benelux, 1980-1982, 3, s. 20.

35 — Kyscisen oikeuskiytinnon mukaan arvioitaessa, onko
merkki kuvaava vai ei, on otettava huomioon: a) ovatko
tavaramerkin muodostavat sanat ainoat tavaran kuvaami-
seen soveltuvat sanat vai voidaanko tassd kdyttdd syno-
nyymeja; b) kuvaavatko sanat tavaran kaupallisesti

olennaista ominaisuutta vai amoastaan lisaominaisuutta;
¢) tavaran luonne ja kohderyhman koostumus; d) tavara-
merkin tunnettuus. Merkit, jotka herattavat mlc“(.‘) htyman
tavarasta tai palvelusta olematta kuitenkaan kuvaavia,
voidaan rekisteroida tavaramerkeiksi.
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puuttuu erottamiskyky, ja timi johtuu
siitd, ettd osoittaessaan kohteen lajia, laa-
tua, miirii tai jotakin muuta ominaisuutta
ne osoittavat itse kohdetta. Nimenomaan
siksi, ettd ne eivit yksiloi, kukaan ei voi
kiyttdd niitd omien tavaroidensa ja palve-
lujensa erottamiseen muiden tavaroista ja
palveluista.

Merkin kuvaavuuden arviointiin voi kui-
tenkin sisiltyd myos tiettyjd yleiseen etuun
liittyvia nikokohtia, jotka ovat luonteel-
taan erilaisia.

52. Kuten komissio tihdentdd hyvin huo-
mautuksissaan, ennakkoratkaisua pyyti-
neen tuomioistuimen kysymys koskee sak-
salaisen oikeuskdytinnén mukaisen ns.
vapaana pitimisen tarpeen ({Freihaltebe-
diirfnis) sovellettavuutta tavaramerkkidi-
rekdiivin yhteydessd. Timén tarpeen mukai-
sesti erottamiskyvyn mahdolliseen puuttu-
miseen liittyvien esteiden lisiksi on ole-
massa muita yleiseen etuun liittyviid
nikokohtia, joiden takia on perusteltua
rajoittaa tiettyjen merkkien rekisterdintid,
jotta kaikki toimijat voisivat vapaasti kéyt-
td4 niitd.

53. Yhteisojen tuomioistuin on tdsmenti-
nyt kyseisten nikokohtien ulottuvuutta
tavaramerkkidirektiivin yhteydessd edelld
mainitussa asiassa Windsurfing Chiemsee
antamassaan tuomiossa.
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54, Yhteisojen tuomioistuin tdsmensi, ettd
direktiivin 3 artiklan 1 kohdan
c alakohdalla pyritddn siihen yleisen edun
mukaiseen tavoitteeseen, ettd jokaisen on
saatava vapaasti kiyttdd kuvailevia merk-
keji, mukaan lukien kiytt6 yhteismerkissé
taikka yhdistelmi- tai kuviomerkissa. Talld
siinnokselld estetddn siis se, ettd ainoas-
taan yksi yritys saisi rekisterinnin perus-
teella kiyttdd tavaramerkkinddn tillaisia
merkkeji. 3

55. Yhteiséjen tuomioistuin katsoi maan-
tieteellisen alkuperdn ilmaisemiseen kiytet-
tivistd ilmaisuista, ettd yleisen edun
mukaista on, ettd niitd ei voida rekister6ida
tavaramerkiksi, koska niilli voidaan
kuvailla kyseisten tavaroiden ominaisuuk-
sia ja yhdistdd tavarat miellyctdvaksi koet-
tuun maantieteelliseen paikkaan.>” Suojan
rajoittaminen koskee ”“merkint6jd, jotka
voivat osoittaa maantieteellisen alkupe-
rdn”, ja se tarkoittaa, ettd toimivaltaisen
viranomaisen on arvioitava, onko maantie-
teellinen nimi, joka halutaan rekisterdidd
tavaramerkiksi, sellaisen paikan nimi, joka
tilli hetkelli yhdistetddn asianomaisessa
kohderyhmaissi kyseisen tyyppisiin tavaroi-
hin (sellaisten maantieteellisten paikkojen
nimet, jotka ovat tunnettuja kyseisten tava-
roiden osalta), tai onko kohtuudella odo-
tettavissa, etti vastaisuudessa se yhdiste-
td4n tilld tavalla ndihin tavaroihin, *®

36 — Edelli mainittu asia Windsurfing Chiemsee, tuomion
25 kohta.

37 — Idem, tuomion 26 kohta.
38 — Idem, tuomion 29-31 kohta.
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56. Sama perustelu pitee soveltuvin osin
kaikkiin kuvaaviin merkkeihin. 3’

57. Yhteistjen tuomioistuin on siis katso-
nut, ettd 3 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan
taustalla on vaatimus sellaisesta arvioin-
nista, jota ohjaa yleisen edun mukainen
tarve sdilyttdd tietyt merkit vapaassa kiy-
tOssd, ilman ettd kyseessd on saksalaisessa
oikeuskdytdnndssd tarkoitettu konkreetti-
nen, aketuelli tai pakottava tarve. Tillainen
tutkiminen ei sitd vastoin ole mahdollista
direktiivin 3 artiklan 3 kohdan kannalta,
silld kyseisessd sddnnoksessd ei sallita sité,
ettd erottamiskyvyn osalta tehtdisiin erot-
telu sen mukaan, millainen tarve on siihen,
ettd muillakin yrityksilld olisi edelleen mah-
dollisuus kdyttdd tiettyd maantieteellistd
nimea.

58. En voi olla sanomatta, etti niin ei
todeta edelld mainitussa Baby-dry-tuo-
miossa, vaikka siind ei nimenomaisesti
kiistetdkddn tdtd oikeuskdytintod. Siini
tosin tulkittiin yhteisén tavaramerkistd
annettua asetusta eikd direktiivid, mutta
kumpaakin tekstid on sovellettava yhden-
mukaisesti.

39 — Timd voidaan padtelld asiassa Windsurfing Chiemsce
annctun tuomion 26 kohdan sanamuodosta (“erityisesti”)
seka yleisesti 35 kohdasta.

40 — Edelld mainittu asia Windsurfing Chicmsce, tuomion 35 ja

8 kohta.

Kyseisen tuomion 37 kohdassa todetaan,
ettd kiellolla, jonka mukaan yksinomaan
kuvailevia merkkeja tai merkint6ja ei voida
rekisterdidd tavaramerkiksi, pyritdan esti-
mdidn se, ettd tavaramerkkisuoja koskisi
sellaisia merkkeja tai merkint6ja, jotka ovat
identtisid niiden tavanomaisten tapojen
kanssa, joilla kyseessd olevia tavaroita tai
palveluita nimitetddn tai niiden ominai-
suuksia kuvataan, ja jotka eivat tdsta syystid
pysty tdyttdmddn niille asetettua tehtdvia
toimia tavarat tai palvelut markkinoille
saattavan elinkeinonharjoittajan yksiloijini
ja jotka ovat siis vailla timin tehtdvin
edellyttimii erottamiskykya.

59. Téssd viimeaikaisessa tuomiossa ei siis
milldin tavoin viitata yleisen edun mukai-
seen vapaana pitdmisen tarpeeseen. Pitdd
paikkansa, ettd — toisin kuin asiassa
Windsurfing Chiemsee — tistd kysymyk-
sestd ei nimenomaisesti lausuttu asian kasit-
telyn yhteydessd,*! mutra pitda niin ikédn
paikkansa, ettd valittaja otti sen sittemmin
esille rinnastamalla ensimmiisen oikeusas-
teen tuomioistuimen perustelun tietynlaisen
vapaana pitdmisen tarpeen hyviksymiseen
ja ettd yhteiséjen tuomioistuin sivuutti
kysymyksen antamalla asiassa yleisen rat-
kaisun. Tamin sddnnoksen sovellettavuu-
desta yhteison tavaramerkkilainsiidin-
nossd vallitsee siis epdtietoisuus, joka
yhteis6jen tuomioistuimen olisi poistettava
toistamalla tai kumoamalla expressis verbis
aikaisempi oikeuskdytinténsi.

41 — Yhteisojen ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen
antamassa_tuomiossa, josta on valitettu, ei suoriteta
tdllaisiin nikokohtiin perustuvaa arviomntia.
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60. Tillaisen episelvyyden takia olisi suo-
tavaa sdilyttdi sellainen mahdollisuus, etti
merkin erottamiskykyd arvioitaessa otetaan
huomioon yleiseen etuun liittyvit nikékoh-
dat, joiden takia merkit pyritddn tietyssd
- mddrin sdilyttimidn vapaassa kiytGssd,
kuten asiassa Windsurfing Chiemsee anne-
tussa tuomiossa aikanaan todetiiin.

61. Viime aikoina on ollut muodikasta —
erityisesti puolueettomuudeltaan kyseen-
alaisilla tahoilla — viittdd, ettd tavara-
merkkioikeudessa, toisin kuin on uskottu,
ei luoda minkiédnlaista monopolia sen koh-
teena oleviin merkkeihin, T4ll6in sanotaan,
ettd tilli tavoin syntynyttd yksinoikeutta
kiytetddn ainoastaan suhteessa tavara-
merkkiin yhdistettyihin hyodykkeisiin ja
tavaroihin ja ettd tavaramerkkiin sisiltyvii
kuvaavia sanoja voidaan joka tapauksessa
edelleen kiyttdd vapaasti.

Tallainen péditelmd on mielestdni petolli-
nen. Ensiksikin monopolit ovat aina suh-
teellisia: ne liittyvit tiettyihin tavarothin,
tiettyyn alueeseen, tiettyyn ajankohtaan.
Tavaramerkilld ei luoda monopolia sanaan
vaan nimenomaan sen kdyttd6n tavara-
merkkind, eikd monopolia sitd paitsi rajoi-
teta milliin tavoin ajallisesti. Toiseksi
tavaramerkki merkitsee erioikeutta, jonka
nojalla toimija voi kdyttdd merkkid tava-
roidensa tai palvelujensa osoittamiseen.
Timi erioikeus on sitikin kohtuutto-
mampi, kun kyse on yleisesti kiytetyistd
ilmaisuista. On oikeudenmukaista ja luon-

42 — Minuun ei tiltd osin vaikuta se seikka, ettd tillainen
nikokanta voi Procter & Gamblen mukaan edustaa
“vanhentunutta tavaramerkkikisitysti” (Baby-dry-tuo-
mion 30 kohta).
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nollista, ettd viranomainen voi palkita kek-
seliddt tai mielikuvitukselliset merkit*®
suojaamalla niitd muita laajemmin ja ettd
se soveltaa tiukempia perusteita niihin
merkkeihin, jotka rajoittuvat kuvaamaan
kyseisen tavaran osia tai ominaisuuksia.
Talouskehityksen ja yrittdjyyden edistimi-
sen kannalta ei mielestini ole myoskiin
tarkoituksenmukaista, ettd jo vakiintuneet
toimijat voivat rekisterdidd itselleen kaikki
ajateltavissa olevat tai tehokkaimmat
kuvaavat yhdistelmdt uusien toimijoiden
haitaksi, silli viimeksi mainitut joutuvat
talldin kdyttdmddn mielikuvitusnimid, joi-
den sdilyttiminen tai iskostaminen on han-
kalampaa.

Edelld mainituista syistd katson, ettd yhtei-
sdjen tuomioistuimen nimenomaisen tuo-
mion puuttuessa voidaan edelleen soveltaa
asiassa Windsurfing Chiemsee annetussa
tuomiossa luotua oikeuskdytintod, jossa
tunnustetaan tietty vapaana pitimisen tarve
yhteison tavaramerkkilainsdddinnossa.

62. Gerechtshof tiedustelee niin ikddn sen
seikan mahdollista vaikutusta merkinttjen
kuvaavuuden arvioinnissa, ettd kansallisen
lainsddddnnén mukaan oikeus tavaramerk-

43 — Nidmi merkit ovat erittdin_erottamiskykyisid. Ks. asia
C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998 (Kok. 1998, 5. I-5507,
18 kohta).
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kiin, joka on ilmaistu yhdelli Benelux-
alueeseen kuuluvan valtion kansallisella tai
alueellisella kielelld, koskee my6s ilmaisun
kadnnoksid ndille muille kielille.

63. Kansallisten viranomaisten on direktii-
vin tdytdntbonpanossa valvottava, ettd
direktiivin sdannodksid noudatetaan niiden
toimivaltaan kuuluvilla alueilla. Jos tietylla
alueella on péitetty myontdd tavaramerk-
kiin oikeus, joka kattaa eri kielialueita, on
direktiivin tavoitteiden mukaista, ettd mer-
kin kuvaavuus selvitetddn arvioimalla sitid
suhteessa kuhunkin kieleen.

S. Osista koostuvat sanamerkit (kysymykset
X.aja X.b)

64. Kansallinen tuomioistuin haluaa tietid,
voiko sellaisella merkilld, joka koostuu
useista osista, joista kultakin puuttuu erot-
tamiskyky, olla tillainen erottamiskyky vai
onko silld erottamiskyky ainoastaan silloin,
kun yhdistelmi on enemman kuin osateki-
joidensd summa, ja vaikuttaako tihidn mil-
lddn tavalla synonyymien olemassaolo tai
ominaisuuden — olennainen tai toissijainen
— luonne.

65. Ensiksi on syytd korostaa, ettd sellais-
ten osien yhdistelmilld, joista kultakin
puuttuu erottamiskyky, voi olla tillainen
erottamiskyky edellyttden, etid se on enem-
min kuin vain osatekijéidensd summa.

66. On siis ainoastaan selvitettdvd, milloin
jostakin yhdistelmastd syntyy merkki, joka
ei ole pelkdstddn osiensa yhteenlaskettu
summa.

67. Timia sama ongelma oli keskeiselld
sijalla edelld mainitussa Baby-dry-tuo-
miossa. Yhteisojen tuomioistuin katsoi, ettd
kun kyse on tavaramerkeistd, jotka muo-
dostuvat sanoista, tulisi merkin mahdollista
kuvailevuutta arvioida tarkastelemalla
paitsi kutakin sanaa erikseen myos niiden
muodostamaa kokonaisuutta. Kaikki
havaittavat erot rekisterdintihakemuksessa
tarkoitetun sanamerkin ja sen terminolo-
gian vililld, jota kyseessd olevat kuluttajat
yleisesti kiyttdvir kuvaillessaan tavaroita
tai palveluita tai niiden olennaisia ominai-
suuksia, ovat omiaan aiheuttamaan sen,
ettd tdmi sanamerkki on katsottava erot-
tamiskykyiseksi ja ndin ollen rekisteréinti-
kelpoiseksi.

Yhteistjen tuomioistuin totesi sanamerkkia
"Baby-dry” konkreettisesti tarkasteltuaan,
ettd englanninkielisen kuluttajan nikokul-

44 — Edelld mainitun Baby-dry-tuomion 40 kohta.
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masta katsottaessa se koostuu sanoista,
jotka ovat itsessddn kuvailevia mutta joiden
yhdistelmi on epitavallinen, joten se ei ole
englannin kielelld tunnettu ilmaisu, jolla
viitattaisiin niihin tavaroihin tai kuvailtai-
siin niiden olennaisia ominaisuuksia; niin
ollen se voi olla erottamiskykyinen eikd
sithen voida soveltaa hylkidysperustetta.

68. Kyseiseen tuomioon liittyy useita
ongelmia.

Ensiksi — kuten olen jo aiemmin huomaut-
tanut — se herdttdd epitietoisuutta vain
noin 2,5 vuotta sitten asiassa Windsurfing
Chiemsee annetussa tuomiossa luodun
oikeuskiytinndn sovellettavuudesta va-
paana pitimisen tarpeen tunnustamisen
osalta.

Toiseksi — kuten olen niin ikdin jo toden-
nut — siini oletetaan, etti keskivertokulut-
tajan didinkielen on oltava englanti, kun
riidanalaisen sanamerkin etuna oli nimen-
omaan se, ettd silli vilitettiin voimakkaan
kuvaileva viesti monikieliselle yleisélle,
jonka voidaan joka tapauksessa olettaa
tuntevan ainakin timin aikamme lingua
francan alkeet.

45 — Idem, 42-44 kohta.
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Kolmanneksi siini arvioidaan tosiseikkoja,
kuten todennikéisten kuluttajien kasitystd
sanamerkin kuvailevuudesta, miki ei kuulu
muutoksenhakuelimen tehtdviin ja mihin
silld ei ole tarvittavia vilineiti, silli asiasta
ei ollut tehty minkéinlaista asiantuntijatut-
kimusta. ¢

69. En ole samaa mieltd myoskdin ehdote-
tusta kokeesta, jonka perusteella kuvaile-
vista osista koostuva yhdistelmi olisi kat-
sottava erottamiskykyiseksi. Yhteisojen
tuomioistuimen mukaan tihdn riictdvit
*kaikki havaittavat erot” sen terminolo-
gian, jota yleisesti kiytetddn kuvaillessa
tavaroita tai niiden olennaisia ominaisuuk-
sia, ja asianomaisen sanamerkin vililla,

Kyseisessi vidhimmadistason kokeessa ei
oteta huomioon vapaana pitimisen tarpeen
— joka sivuutetaan tuomiossa — sovelta-
misesta mahdollisesti johtuvaa mukautta-

46 — Tarkoituksenani ei ole syventyi lihemmin markkinointi-
tutkimukseen, mutta vaiﬁ’maa ilmeiseltd, ettd kertakdyt-
tbvaippojen ostajat ovat yleensi suvunjatkamisidssi olevia
henkilditd. Lisaksi heidin didinkielensi on tuomion
mukaan oltava englanti. Yhteisdjen tuomioistuin on kui-
tenkin ilman miniéﬁin ulkopuolisen tutkimuksen tukea
padttinyt esittii oman ratkaisunsa kyseessd olevan sana-
merkin kuvailevuudesta huolimatta siité, ettd ainoastaan
yksi tuomioistuimen muodostaneista jésenistd oli englan-
ninkielinen ja ettd kaikki ndyttdvit ohittaneen tuon
onnellisen iin. Lisiksi se omaksuu liian akateemisen
asenteen arvioidessaan, ettd "Baby-dry” on epitavallinen
yhdistelmi ja ettd se ei ole englannmn kieleﬁéi tunnetty
ilmaisu. Olisi ollut aiheellista kysyd, voiko kyseinen
rakenne pikemminkin tuoda mieleen seuraavanlaisen
rakenteen: “This product keeps my baby dry.” Jos
viitehenkiloksi olisi otettu kuka tahansa mainitussa idssd
oleva eurooppalainen kuluttaja, joka mahdollisesti tietdd
kummankin sanan, olisi voitu todeta, ettd valittu sanajir-
jestys vastaa romaanisten kielten puhujien kieliopillista
sanajésjestysti.
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mista, joten se el mielestdni riitd varmista-
maan, ettei tavaramerkeilld olisi kuvaa-
vuutta.

70. Kyseessa on kuitenkin yhteiséjen tuo-
mioistuimen aivan dskettdin ja vielipa
tdysistunnossaan antama tuomio, joten on
luultavasti hyodytontd vaatia oikeuskay-
tdnnoén muuttamista. Minun on siis tyydyt-
tavd ehdottamaan, ettd 3 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdan nojalla ero katsottaisiin havait-
tavaksi silloin, kun se vaikuttaa joko mer-
kin muodon tai sen merkityksen merkittd-
viin osiin. Muodon osalta tillainen ero on
olemassa aina, kun yhdistelmin epitavalli-
suuden tai mielikuvituksellisuuden takia
uudissana on enemmin kuin siihen sisilty-
vien sanojen yhteenlaskettu summa. Merki-
tyksen osalta eron havaittavuus edellytti-
nee, ettd osista koostuvan merkin herit-
tdma mielleyhtymi ei tdysin vastaa kuvai-
levien osien merkintdjen summaa.

71. Tami tulkinta on johdonmukainen
direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakoh-
dasta asian C-299/99, Philips, ;'hteydesséi
esittdméni tulkinnan kanssa.*’ Artiklan
1 kohdan e alakohdassa kielletdin rekiste-
réimistd “merkit, jotka muodostuvat
yksinomaan [tietyisti muodoista]”, kun
taas ¢ alakohdassa kielletidn rekisteroi-
mistd “yksinomaan sellaisista merkeistd

47 — 23.1.2001 csitetty ratkaisuchdotus (ruomio 18.6.2002,
Kok. 2002, s. I-5475 ja s. [-5478).

tai merkinnéistd muodostuvat tavaramer-
kit, jotka voivat — — osoittaa — — ”.
Vaikka sddnndsten taustalla olevat syyt
ovat erilaiset, tekstien rinnasteisuuden takia
on perusteltua antaa kumpaankin asiaan
yhdenmukainen ratkaisu.

72. Katsoin jo viimeksi mainitussa asiassa,
ettd e alakohdan toisessa luetelmakohdassa
tarkoitetulla tdysin toiminnallisella muo-
dolla on ymmairrettdvd sellaisia muotoja,
joiden olennaiser ominaispiirteet johtuvat
tietyn teknisen tuloksen tavoittelusta. Muu-
tin tulkintaani “olennaisista ominaispiir-
teistd” ainoastaan siksi, ettd halusin tis-
mentid, ettd vaikka muotoon liittyisi jokin
toiminnalliselta kannalta vihimerkityksi-
nen piirre, kuten viri, merkkii ei silti
voitaisi rekister6ida.

Myéoskiddn ¢ alakohdan nojalla ei voida
pitdd merkityksellisind kaikkia eroja vaan
ainoastaan kuvauksen kannalta olennaisia
eroja.

73. Kun on kyse toiminnallisten muotojen
tavaramerkiksi rekisterdinnin kieltdmisesti,
katsoin, ettd vaikka aiheutuisi vain pieni
riski siitd, ettd tavaramerkkioikeuden sovel-
tamisalaa laajentamalla rajoitetaan epi-
asianmukaisesti patenttioikeuden sovelta-
misalaa, on vaikea ymmartdd, miksi tillai-
nen riski olisi otettava, koska toimijat
voivat suojella tavaroitaan esimerkiksi
lisadmalla mielivaltaisia osia merkkeihin.

I-1647
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74. Vastaava piitelmi soveltuu my6s nyt
esilli olevaan asiaan: kuvaavien tavara-
merkkien kieltimiselld mahdollistetaan,
ettd kaikki voivat vapaasti kidytedd merk-
kejd, jotka osoittavat tavaroita tai palveluja
tai niiden olennaisia ominaisuuksia. Vaikka
direktiivin 6 artiklan 1 kohdassa estetdidn
tavaramerkin haltijaa kieltimistd tillaisten
merkintdjen kiyttd, sallimalla kuvaavien
tavaramerkkien rekisterdinti estetiin epi-
oikeudenmukaisesti joitakin toimijoita
kdyttamastd tillaisia merkintdjd tavara-
merkkeini ja tehddan pysyviksi ensin saatu
oikeus nopeasti ehtyvddn perint66n eli
kyseisten tavaroiden osalta myonteisid
mielleyhtymid herdttdviin kuvaaviin sanoi-
hin, Minun on vaikea ymmairtdsd, miksi
oikeusjirjestyksessd olisi otettava tillainen
jaykistymisen riski, kun toimijat voivat
vaivatta turvautua mielikuvituksellisiin tai
omaperdisiin ratkaisuihin.

75. Edelld sanotusta seuraa, ettd synonyy-
mien olemassaoloon tai merkin kuvaavan
sisillén olennaiseen tai toissijaiseen luon-
teeseen liittyvit nikokohdat eivit ole mer-
kityksellisid tutkittaessa sen kuvaavuutta.

76. Gerechtshof haluaa tietdi, onko kuvaa-
vista osista koostuvan merkin erottamisky-
vyn arvioinnin kannalta merkitystd silla,
etti tavaramerkkisuoja, joka on ilmaistu
yhdelld kansallisella tai alueellisella kielelld,
koskee my6s ilmaisun kidnnoksid ndille

kielille.
I1-1648

77. Kuten olen jo aiemmin todennut, *® jos
tietylld alueella on péditetty myontda tava-
ramerkkiin oikeus, joka kattaa eri kieli-
alueita, on direktiivin tavoitteiden mukais-
ta, ettd merkin kuvaavuus selvitetddn ar-
vioimalla sitd suhteessa kuhunkin kieleen.

6. Benelux-alueen oikeuden erityispiirteet

78. Kansallisen tuomioistuimen kysymys
XI.a koskee sen tutkintatavan merkityk-
sellisyyttd, jota tavaramerkkiviraston on
noudatettava kansallisen oikeuden mukai-
sesti erityisesti korjattaessa ”rekisterdinti-
hakemuksia, joita ei selvistikdin voida
hyviksyd”, ja asianomaisten hallitusten
yhteisti kommentaaria Benelux-tavara-
merkkilain muuttamisesta tehtyyn poytd-
kirjaan.*

79. Tami kysymys ei selvistikddn edellytd
yhteisén oikeuden vaan Benelux-alueella
voimassa olevan oikeuskiytinnon tulkin-
taa, johon yhteisdjen tuomioistuimen toi-
mivalta ei ylld, Téstd syystd kysymys on
jtettdvd tutkimatta.

48 — Ks. edelld 63 ja 64 kohta.
49 — Ks. edelld 23 kohta.
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Ratkaisuehdotus

80. Edelld sanotun perusteella ehdotan, ettd yhteisdjen tuomioistuin vastaa
Gerechtshof te ’s-Gravenhagen esittdimain ennakkoratkaisupyyntoon seuraavasti:

1) Toimivaltaisen viranomaisen on merkin rekisterdintikelpoisuutta tavaramer-
kiksi arvioidessaan otettava huomioon jisenvaltioiden tavaramerkkilainsdi-
dinnén ldhentdmisestd 21 pdivdnd joulukuuta 1988 annetun ensimmdisen
neuvoston direktiivin 89/104/ETY mukaisesti paitsi merkki sellaisena kuin se
on esitetty rekister6itiviksi myos muut seikat, kuten mahdollinen kaytossa
erottamiskykyiseksi tuleminen tai harhaanjohtamis- tai sekaannusvaara
keskivertokuluttajien keskuudessa, suhteessa tavaroihin tai palveluihin, joista
merkkid kiytetdin.

2) Merkin kuvaavuuden puuttuminen ei tarkoita, ettd silld olisi erottamiskyky:
merkit ovat erottamiskykyisid, kuvaavia tai yleisid ainoastaan kyseisten
tavaroiden tai palvelujen osalta.

3) Direktiivin vastaisena ei ole pidettdva sellaista kansallista jirjestelmad, jonka
mukaisesti hakija voi luopua tavaramerkkisuojasta sellaisten tavaroiden
osalta, joilla on tai joilta puuttuu tietty ominaisuus.

I-1649
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Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdassa ei ainoastaan kielletd
rekisterdimisti tavaramerkeiksi sellaisia kuvaavia merkkejd, jotka tilld
hetkelli yhdistetiin asianomaisessa kohderyhmissd kyseisen tyyppisiin
tavaroihin, vaan siti sovelletaan my&s niihin merkkeihin, joita voidaan
kohtuullisen todennikéisesti kiyttii vastaisuudessa kyseisissi kohderyh-
missi.

5) Jos tietylld direktiivin soveltamisalaan kuuluvalla alueella on pditetty

myontid tavaramerkkiin oikeus, joka kattaa eri kielialueita, on direktiivin
tavoitteiden mukaista, ettd merkin kuvaavuus selvitetdin arvioimalla sitd
suhteessa kuhunkin kieleen.

Kun kyse on tavaramerkeisti, jotka muodostuvat sanoista, tulisi merkin
mahdollista kuvailevuutta arvioida tarkastelemalla paitsi kutakin sanaa
erikseen myos niiden muodostamaa kokonaisuutta. Kaikki havaittavat erot
rekisterdintihakemuksessa tarkoitetun sanamerkin ja sen terminologian
vililld, jota kyseessi olevat kuluttajat yleisesti kayttivit kuvaillessaan
tavaroita tai palveluita tai niiden olennaisia ominaisuuksia, ovat omiaan
aiheuttamaan sen, etti timi sanamerkki on katsottava erottamiskykyiseksi.
Tiltd osin ero katsotaan havaittavaksi silloin, kun se vaikuttaa joko merkin
muodon tai sen merkityksen merkittdviin osiin.
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