TUOMIO 12.12.2002 — ASIA C-273/00

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
12 péiviand joulukuuta 2002 *

Asiassa C-273/00,

jonka Bundespatentgericht (Saksa) on saattanut EY 234 artiklan nojalla yhtei-
sOjen tuomioistuimen kasiteltiviksi saadakseen tissi kansallisessa tuomioistui-
messa vireilld olevassa asiassa

Ralf Sieckmann

vastaan

Deutsches Patent- und Markenamt

ennakkoratkaisun jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsiidinnén lihentimisesti

21 pdivind joulukuuta 1988 annetun ensimmiisen neuvoston direktiivin
89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 2 artiklan tulkinnasta,

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti G. C. Rodriguez Iglesias, jaostojen
puheenjohtajat M. Wathelet, R. Schintgen ja C. W. A. Timmermans seki
tuomarit C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, V. Skouris, F. Macken
(esittelevd tuomari), N. Colneric ja J. N. Cunha Rodrigues,

* Oikeudenkiyntikieli: saksa.
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julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kirjaaja: osastopiillikké D. Louterman-Hubeau,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittaneet

— DPatentanwalt Sieckmann, edustaen itse itsedin,

— Itdvallan hallitus, asiamieheniin C. Pesendorfer,

— Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehendin R. Magrill, avustaja-
naan barrister D. Alexander,

— Euroopan vyhteisojen komissio, asiamiehendin K. Banks, avustajanaan
Rechtsanwalt W. Berg,

ottaen huomioon suullista kisittelyd varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan Sieckmannin ja komission 2.10.2001 pidetyssd istunnossa esittimat
suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 6.11.2001 pidetyssd istunnossa esittimin ratkaisu-
ehdotuksen,
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on antanut seuraavan

tuomion

Bundespatentgericht on esittinyt yhteiséjen tuomioistuimelle 14.4.2000 teke-
maillddn pddtokselld, joka on saapunut yhteisdjen tuomioistuimeen 10.7.2000,
EY 234 artiklan nojalla kaksi ennakkoratkaisukysymysti jisenvaltioiden tava-
ramerkkilainsdddinnén lihentimisestd 21 pidiviani joulukuuta 1988 annetun
ensimmadisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jil-
jempidna direktiivi) 2 artiklan tulkinnasta.

Nimi kysymykset on esitetty kansallisessa tuomioistuimessa vireilld olevassa
asiassa, jossa kantajana on Sieckmann ja joka koskee Deutsches Patent- und
Markenamtin (Saksan patentti- ja tavaramerkkivirasto) kieltdytymisti rekiste-
r6idd  hajutavaramerkkii tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta
tavaramerkkien rekisterdimistd varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan
sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan
luokituksen luokkiin 35, 41 ja 42 kuuluville erilaisille palveluille.

Asiaa koskevat oikeussdannot

Yhteison lainsiddinto

Direktiivin ensimmaiisen perustelukappaleen mukaan sen tarkoituksena on
jasenvaltioiden tavaramerkkilainsiidiannon lihentiminen sellaisten erojen pois-
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tamiseksi, jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen
tarjoamisen vapautta sekd vidiristad kilpailua yhteismarkkinoilla. Direktiivin
kolmannen perustelukappaleen mukaan silla ei pyritd kyseisten lainsdddiantojen
taydelliseen lahentamiseen.

Direktiivin seitseminnessi perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”Niiden padidmaiidrien saavuttaminen, joihin tidlli lainsddddnnon lihentimiselld
pyritddn, edellyttda, ettd rekisterGidyn tavaramerkin saamisen ja sdilyttimisen
edellytykset ovat kaikissa jasenvaltioissa paddsaantdisesti samat; timéan vuoksi on
tarpeen luetella esimerkkeja merkeistd, jotka voivat olla tavaramerkkeini, jos ne
ovat omiaan erottamaan yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tava-
roista ja palveluista; — — ”

Direktiivin 2 artiklassa on esimerkinomainen luettelo merkeistd, joista tavara-
merkki voi muodostua. Siind siddetdin seuraavaa:

”Tavaramerkkini voi olla miki tahansa merkki, joka voidaan esittia graafisesti,
erityisesti sanoin, henkilénnimet mukaan lukien, kuvioin, kirjaimin, numeroin
taikka tavaroiden tai niiden piillyksen muodon avulla, jos sellaisella merkilla
voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai
palveluista.”
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Direktiivin 3 artiklan, jonka otsikkona on “rekisterdinnin esteet ja mititto-
myysperusteet”, 1 kohdassa siidetidin seuraavaa:

”Seuraavia merkkeji ei saa rekisterdida tai, jos ne on rekisterdity, ne on julis-
tettava mitattomiksi:

a) merkit, jotka eivit voi olla tavaramerkkeini;

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottuvuus;

Kansallinen lainsdddinto

Direktiivi on saatettu osaksi Saksan oikeusjirjestystd 25.10.1994 annetulla lailla,
joka on nimeltidn Gesetz iiber den Schutz von Marken und sonstigen Kenn-
zeichnungen (tavaramerkkien ja muiden merkkien suojasta annettu laki, BGBI.
1994 1, s. 3082; jaljempiani Markengesetz). Laki on tullut voimaan 1.1.1995.

I-11758



10

SIECKMANN

Markengesetzin 3 §:n 1 momentissa sdddetdin seuraavaa:

“Tavaramerkkini voidaan suojata mikd tahansa merkki, jonka avulla voidaan
erottaa yrityksen tavarat ja tarjotut palvelut muiden yritysten tavaroista ja pal-
veluista, erityisesti sanat, kuten henkil6nnimi, kuviot, kirjaimet, numerot, dinet,
kolmiulotteiset kuviot, kuten tavaran tai sen pdillyksen muoto, sekd muut
ulkomuotoon liittyvit seikat, kuten virit ja variyhdistelmat.”

Markengesetzin 8 §:n 1 momentin mukaan merkkejd, ”joita ei voida esittda
graafisesti”, ei saa rekister6idd, ja kyseisen sddnnoksen 2 momentin 1 kohdan
mukaan merkkeji, joilta puuttuu erottamiskyky, ei saa rekisteroida.

Pidasia ja ennakkoratkaisukysymykset

Sieckmann haki Deutsches Patent- und Markenamtista tavaramerkin rekiste-
rointid 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistet-
tuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 35, 41 ja 42 kuuluville
palveluille, joihin kuuluvat mainonta, liikeasioiden hoito, kaupan hallinto ja
toimistotyot (luokka 35), kasvatus, koulutus, harrastukset, urheilu- ja kulttuu-
ritoiminta (luokka 41) sekd ravintolatoiminta (muonitus), majoitustoiminta,
terveyden-, hygienian- ja kauneudenhoito, eldinldidkaripalvelut ja maatalouteen
liittyvit palvelut, juridiikan palvelut, tieteellinen ja teollinen tutkimus, tietoko-
neiden ohjelmointi ja palvelut, joita ei voida luokitella muihin luokkiin
(luokka 42).
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Hakemuslomakkeen kohdassa ”Tavaramerkin esittiminen” — misti siidetiin
Markengesetzin 8 §:n 1 momentissa ja direktiivin 2 artiklassa, joiden mukaan
merkki on tavaramerkin muodostaakseen voitava esittid graafisesti — Sieck-
mann on viitannut kuvaukseen, joka on liitetty hanen rekisteréintihakemuk-
seensa. Kyseinen kuvaus kuuluu seuraavasti:

“Tavaramerkin suojaamista haetaan Deutsches Patent- und Markenamtiin tal-
letetulle hajutavaramerkille, joka koostuu puhtaasta kemiallisesta aineesta eli
metyylisinnamaatista (kanelihapon metyyliesteri), jonka rakennekaava ilmoite-
taan jiljempina. Niytteita tistd hajutavaramerkisti on saatavissa my6s Deutsche
Telekom AG:n Keltaisilta sivuilta 16ydettivistd paikallisista laboratorioista tai
esimerkiksi E. Merck -nimisesti liikkeestd Darmstadtista.

CsHs-CH = CHCOOCHS3”

Siltd varalta, ettei edellisessi kohdassa mainittu kuvaus tiyti Markengesetzin
32 §:n 2 ja 3 momentin mukaisia rekisterdintiedellytyksia, padasian hakija on
tdydentidnyt kyseistd kuvausta seuraavasti:

“Tavaramerkinhakija suostuu siihen, etti kolmansien annetaan tutustua ’me-
tyylisinnamaattia’ koskevaan hajutavaramerkkihakemukseen Markengesetzin
62 §:n 1 momentissa ja Markenverdordnungin (tavaramerkkiasetus) 48 §:n
2 momentissa tarkoitetulla tavalla.”

I-11760



13

14

17

SIECKMANN

Sieckmann on lisdksi jdttinyt rekisterdintihakemuksensa kanssa hajuniytteen
tavaramerkistd siiliossd ja todennut tilti osin, ettdi hajua kuvataan yleensi
”palsamin- ja hedelmantuoksuiseksi niin, ettd siind on pieni vivahdus kanelia”.

Deutsches Patent- und Markenamt on hyldnnyt rekisterdintihakemuksen silla
perusteella, ettid oli epivarmaa, voitaisiinko hakemuksen kohteena oleva tava-
ramerkki rekisteroidd Markengesetzin 3 §:n 1 momentin mukaisesti ja voitai-
siinko se esittda graafisesti kyseisen lain 8 §:n 1 momentin mukaisesti. Lopulta ei
ollut vilttimitontd ratkaista kysymystd tavaramerkkikelpoisuudesta ja graa-
fisesta esitettdvyydestd, koska Markengesetzin 8 §:n 2 momentin mukaan erot-
tamiskyvyn puuttuminen tavaramerkilti estid joka tapauksessa sen
rekisterdinnin.

Sieckmann valitti kyseisestd hylkdyspdatoksestd Bundespatentgerichtiin, joka
katsoo, ettid hajut voivat teoreettiselta kannalta katsoen vakiintua markkinoilla
tietyn yrityksen itsendisind tunnistamiskeinoina Markengesetzin 3 §:n
1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuin on todennut, etti hakemuksen koh-
teena oleva rekisteroity tavaramerkki voi soveltua edelli mainittujen palvelujen
erottamiseen ja ettei sen katsota pelkistdin kuvaavan kyseisten palveluiden
ominaisuuksia.

Kyseisen tuomioistuimen mukaan on sitd vastoin jiljelld epailyksia siitd, voiko
sen kisiteltiviksi saatetussa asiassa kyseessd olevan kaltainen hajutavaramerkki
tayttdd Markengesetzin 8 §:n 1 momentissa sdddetyt graafisen esittimisen edel-
lytykset.
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Bundespatentgerichtin mukaan tunnusmerkin graafinen esitettidvyys on sellainen
rekisterdintiedellytys, joka on valitusmenettelyssi joka tapauksessa tutkittava
ensisijaisesti verrattuna muihin Markengesetzin 8 §:n 2 momentissa lueteltuihin
rekisterointiesteisiin; jos merkkid ei kyetd esittimiin graafisesti, siti olisi
nimittdin mahdotonta rekister6ida silloinkaan, kun se olisi kiytossd vakiintunut
tietyn yrityksen tavaramerkiksi ja vilttdisi ndin ollen Markengesetzin 8 §:n
2 momentin 1—3 kohdan mukaiset hylkiysperusteet, erityisesti kyseisen merkin
erottamiskyvyn mahdollisen puuttumisen.

Koska Bundespatentgericht on katsonut, etti Markengesetzin 8 §:n 1 kohtaa on
tulkittava direktiivin 2 artiklan mukaisesti, se on piattianyt lykiti asian kisittelya
ja esittdd yhteisojen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsdidinnén lihentimisestd 21 piivini
joulukuuta 1988 annetun ensimmiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY
2 artiklaa tulkittava siten, etti kisitteen ’merkki, joka voidaan esittdd
graafisesti’ piiriin kuuluvat ainoastaan sellaiset merkit, jotka voidaan esittda
suoraan ndhtivissd olevassa muodossa? Vai kuuluvatko kisitteen piiriin

myds merkit, jotka eivit tosin ole silmin havaittavissa — esimerkiksi hajut
tai ddnet —, mutta joiden esittiminen on vilillisesti apukeinoja kiyttien
mahdollista?

2) Siind tapauksessa, ettd ensimmaiisen kysymyksen toiseen osaan vastataan
mydonteisesti, tdyttyvitko direktiivin 2 artiklassa tarkoitetut graafisen esitet-
tivyyden edellytykset, jos haju esitetiin

a) kemiallisen kaavan muodossa
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b) (julkaistavan) kuvauksen muodossa

c) talletetun niytteen avulla tai

d) edelld mainittujen esittimissurrogaattien yhdistelman muodossa?”

Sieckmann vaati yhteisjen tuomioistuimeen 30.4.2002 toimittamallaan kirjel-
mailld yhteis6jen tuomioistuinta aloittamaan uudelleen suullisen kisittelyn, joka
oli paattynyt 6.11.2001 julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksen antamisen jilkeen.

Sieckmann esittdd vaatimuksensa tueksi, ettd mainitussa ratkaisuehdotuksessa ei
kasitelld kyseessd olevaa asiaa konkreettisesti ja ettd julkisasiamies on tehnyt
virheen ratkaisuehdotuksensa 42 kohdassa.

On muistettava, ettd yhteisdjen tuomioistuin voi omasta aloitteestaan tai julkis-
asiamiehen ehdotuksesta tai myos asianosaisten pyynnosti mairitid tyojirjes-
tyksensd 61 artiklan mukaisesti suullisen kisittelyn aloitettavaksi uudelleen, jos
se katsoo, ettd silld ei ole riittivasti tietoa asiasta tai ettd asia olisi ratkaistava
sellaisen viitteen perusteella, josta asianosaiset eivit ole saaneet tilaisuutta lausua
(ks. yhdistetyt asiat C-270/97 ja C-271/97, Deutsche Post, tuomio 10.2.2000,
Kok. 2000, s. 1-929, 30 kohta ja asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002,
Kok. 2002, s. 1-5475, 20 kohta).
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Yhteisojen tuomioistuin katsoo, etti silli on tiedossaan kaikki ne seikat, joiden
tunteminen on tarpeen nyt kisiteltdvind olevien kysymysten ratkaisemiseksi.

Niin ollen Sieckmannin vaatimus on hylittiva.

Ensimmadinen ennakkoratkaisukysymys

Ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuin kysyy ensimmdiselli kysymykselldzn,
onko direktiivin 2 artiklaa tulkittava niin, etti tavaramerkin voi muodostaa
merkki, jota ei sellaisenaan voida nikéaistein havaita.

Yhteisojen tuomioistuimelle esitetyt huomautukset

Sieckmann korostaa, ettd direktiivin 2 artiklassa ei suljeta pois sit, ettd haju-
merkki voitaisiin periaatteessa rekisterdidd tavaramerkkini. Hin katsoo, ettd
tallainen tavaramerkki kuuluu kyseisen siinnoksen soveltamisalaan aivan kuten
danimerkit, varit, hologrammit ja muut “ei-klassiset” tavaramerkit.

Sieckmann viittid, ettd kasite “graafinen esittiminen” on ymmirrettdvi esit-
tamisend, sihkoisena esittamisend tai muulla tavalla suoritettuna talletuksena”.
Hinen mukaansa kemiallinen rakennekaava on aina talletettava kuvauksen tai
merkin niytteen kanssa Deutsches Patent- und Markenamtiin. Hin korostaa
myos, ettd pddasiassa kyseessd olevan tavaramerkin niytteitid voi saada tavan-
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omaisia miirid paikallisilta laboratorioiden toimittajilta tai osittain suoraan
orgaanisin tarkoituksiin tarkoitettujen kemiallisten tuotteiden valmistajilta ja
jakelijoilta. Kolmansille henkil6ille on julkaistavan kemiallisen nimityksen tun-
temisen avulla — kyseisen kemiallisen tuotteen ostamisen jilkeen ja riippumatta
niytteen tallettamisesta ja tavaramerkin hajua koskevan kuvauksen julkaisemi-
sesta — mahdollista saada tarkka ja objektiivinen kisitys tavaramerkistd ja
verrata sitd tarvittaessa muiden hajuominaisuuksien kanssa.

Itdvallan hallitus katsoo, ettd rekisterdityjen tavaramerkkien suojan alue seuraa
rekisteriin tehdyisti kirjauksista, jotka mahdollistavat yleisolle tiedon saamisen
kolmansilla henkiléillid olevista yksinoikeuksista. Se arvioi, ettd mahdollisuudella
nikoaistein havaita rekisteroidyt tavaramerkit tutustumalla kyseiseen rekisteriin
on huomattava merkitys. Itdvallan hallitus muistuttaa, ettd Itavallan patenttivi-
raston pitkdaikaisen kidytinnon mukaan tavaramerkeille myonnettyd suojaa
voivat saada tavaramerkkien, jotka voidaan suoraan esittdd graafisesti, eli kak-
siulotteisten tavaramerkkien lisiksi my6s kolmiulotteiset tavaramerkit, jotka on
erityisesti nimettivi sellaisiksi rekisteréintimenettelyn yhteydessa.

Kyseisen hallituksen mukaan ddnimerkkien ja hajumerkkien eriytetty arviointi
niyttdisi olevan vilttimitoénti sen miirittelyn tason osalta, joka voidaan saa-
vuttaa tillaisten merkkien graafisella esittimiselld. Adnimerkit on mahdollista
esittdd graafisesti suojeltavaa kohdetta koskevalla suhteellisen korkealla mai-
rittelyn tasolla. Kyseisen hallituksen mukaan hajumerkkien osalta asia on kui-
tenkin toisin.

Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen mukaan on tunnustettua, etti tavara-
merkkijirjestelmin tehokas toiminta edellyttdd selvyyttd ja tasmallisyyttd julki-
siin rekistereihin rekisteroidyn merkin mairitelmiltd. Se korostaa, ettd
direktiivissd ei aseteta mitdin rajoitusta tavalle, jolla tavaramerkki voidaan
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esittdd graafisesti, ja on riittdvad, ettd rekisterditdviksi esitetty tavaramerkki
voidaan esittdd sen tunnistamisen mahdollistavassa muodossa, joka on riittivian
selvi ja tismillinen, jotta tavaramerkkirekisterin kiyttijd voi madritelld merkin
tarkasti kyseisen rekisterin avulla.

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus korostaa, etti esityksen, sellaisena kuin se
ilmenee mainitusta rekisteristd, on tiytettiva seuraavat vaatimukset: ensinnikin
sen on oltava kyseessd olevan merkin esitys, joka itsessidn on riittivin tdydel-
linen, seuraavaksi sitd on voitava kiyttia hakijan kiyttiman merkin tai merkin,
jota hin aikoo kiyttid, sijasta, koska siini esitetddn vain timi merkki selvisti ja
tismallisesti, ja lopuksi rekisteriin tutustuvien henkiléiden on voitava ymmirtii
se. Kyseinen hallitus katsoo, ettd mikdin periaatteellinen syy ei estd hajutavara-
merkin esittimistd graafisesti direktiivin 2 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

Komissio katsoo, ettd direktiivin 2 artiklassa, johon sisiltyy luettelo — joka ei
ole tyhjentivdi — merkeisti, joista tavaramerkki voi muodostua, ei suljeta pois
sitd, ettd hajumerkkien kaltaiset merkit, jotka eivit sellaisinaan tosin ole silmin
havaittavissa, mutta jotka voidaan saada nihtivissi olevaan muotoon graafisen
esityksen avulla, voisivat myés muodostaa tavaramerkin.

Komission mukaan merkki voidaan kuitenkin rekisteroidid tavaramerkkini
ainoastaan, jos rekisterdintihakemuksen kohde voidaan miiritelld selvisti ja
tismallisesti. Graafisen esityksen tarkoituksena on nimittiin antaa selvd, tis-
millinen ja objektiivinen kuva tavaramerkisti. Tami seikka on erityisen tirkei
oikeusjdrjestelmissi, jossa oikeus tavaramerkkiin saadaan talletuksella ja rekis-
teroinnilld julkiseen rekisteriin. Tillaisessa jarjestelmissd juuri rekisterin on niin
ollen taattava tavaramerkin tiydellinen graafinen esittiminen, jotta voidaan
madritella rekisterinnistd seuraavan suojan tismillinen laajuus ja jotta varmis-
tetaan erityisesti tavaramerkin antamien oikeuksien rajaaminen verrattuna niihin
oikeuksiin, jotka seuraavat muista rekisteroidyistd tavaramerkeista.
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Yhteiséjen tuomioistuimen arviointi asiasta

On aluksi muistettava, etti — kuten direktiivin kymmenennessd perustelukap-
paleessa todetaan — rekisterdidyn tavaramerkin antaman suojan tarkoituksena
on erityisesti taata, ettd tavaramerkki osoittaa alkuperin.

Myds yhteisdjen tuomioistuimen oikeuskdytinndstd ilmenee, ettd tavaramerkin
keskeiseni tehtivianid on taata kuluttajalle tai loppukayttijille se, ettd tavara-
merkilld varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuper3, mahdollistamalla
se, ettdi kuluttaja tai loppukiyttdjd voi erottaa ilman sekaannuksen mahdolli-
suutta kyseisen tavaran tai palvelun muualta periisin olevista tavaroista ja pal-
veluista; tavaramerkin on oltava takeena siiti, ettd kaikki silld varustetut tavarat
tai palvelut on tuotettu tai jaeltu yhden ja saman, niiden laadusta vastaavan
yrityksen valvonnassa, jotta tavaramerkki voisi tiyttdi keskeisen tehtdvinsi siind
vidristymattoman kilpailun jirjestelmissi, joka EY:n perustamissopimuksella
pyritddn luomaan (ks. mm. asia C-349/95, Loendersloot, tuomio 11.11.1997,
Kok. 1997, s. 1-6227, 22 ja 24 kohta; asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998,
Kok. 1998, s. I-5507, 28 kohta ja em. asia Philips, tuomion 30 kohta).

On todettava, ettid direktiivin tarkoituksena on — kuten kdy ilmi sen ensim-
maiisestd ja seitseminnestd perustelukappaleesta — jidsenvaltioiden soveltaman
tavaramerkkilainsdadannoén lahentiminen ja samojen edellytysten asettaminen
rekisteridyn tavaramerkin saamiselle ja sailyttimiselle kaikissa jasenvaltioissa,
jotta poistettaisiin kyseisten lainsidadintojen erot, jotka voivat rajoittaa tavaroi-
den vapaata liikkkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekid vaaristiaa kil-
pailua yhteismarkkinoilla.

Tavaramerkkien rekisterdintijirjestelmi on olennainen osa niiden suojelua, joka
edistdd oikeusvarmuutta ja hyvii hallintotapaa seka yhteison oikeuden etti eri
kansallisten oikeusjirjestysten kannalta.
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Taltd osin on ensinnikin todettava, ettid kuten direktiivin neljannessi perustelu-
kappaleessa huomautetaan, tavaramerkkioikeuden saaminen seuraa yhtiiled
tavaramerkin hakemisesta ja rekisterdinnisti ja toisaalta sen kiyttimisestd.
Kyseisen direktiivin 1 artiklassa sdddetdin kuitenkin, ettd tdtd direktiivid sovel-
letaan vain tavaramerkkeihin, jotka on rekisteréity tai joiden rekisterdimiseksi on
tehty hakemus jasenvaltiossa taikka jotka on rekistersity tai joiden rekisterdi-
miseksi on tehty hakemus Beneluxin tavaramerkkivirastoon tai joiden kansain-
vilinen rekisteréinti on voimassa jisenvaltiossa. Yhteison tavaramerkistid
20 pdivdnd joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94
(EYVL 1994, L 11, s. 1) kuudennessa perustelukappaleessa tismennetiin siti
paitsi my®0s, ettd yhteison tavaramerkkiin voi saada oikeuden ainoastaan rekis-
terinnilla.

Direktiivin 2 artiklassa sididetiin, ettd tavaramerkkind voi olla miki tahansa
merkki, jos se yhtadltd voidaan esittidd graafisesti ja jos silli toisaalta voidaan
erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

Lisiksi direktiivin 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan sdinnoén mukaan merkkej,
jotka eivit voi olla tavaramerkkeini, ei saa rekisterdida tai, jos ne on rekisterdity,
ne on julistettava mitidttomiksi.

Lopuksi direktiivin § artiklan 1 kohdan mukaan rekisteréidyn tavaramerkin
haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Kyseisen oikeuden tdsmallinen ulottu-
vuus taataan juuri rekisteréinnilli.

Naiiden seikkojen valossa on tutkittava sitd, onko direktiivin 2 artiklaa tulkittava
niin, ettd tavaramerkin voi muodostaa merkki, jota ei sellaisenaan voida niké-
aistein havaita.
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Direktiivin 2 artiklan tarkoituksena on maiiritelld ne merkkityypit, jotka voivat
olla tavaramerkkejd. Kyseisessd sdannoksessd sdddetidn, ettd tavaramerkkini
voivat olla merkit, jotka esitetiin “erityisesti sanoin, henkilonnimet mukaan
lukien, kuvioin, kirjaimin, numeroin taikka tavaroiden tai niiden paillyksen
muodon avulla — — 7. Sidnnoksessi mainitaan tosin ainoastaan kaksi- tai
kolmiulotteiset merkit, jotka voidaan nikoéaistein havaita ja jotka voidaan ndin
ollen esittda kirjaimien, muiden kirjoitusmerkkien tai kuvan avulla.

Kuten kidy ilmi seki mainitusta direktiivin 2 artiklasta ettd direktiivin seitse-
minnesti perustelukappaleesta, jonka mukaan on tarpeen "luetella esimerkkeji”
merkeisti, jotka voivat olla tavaramerkkeini, kyseinen luettelo ei kuitenkaan ole
tyhjentivi. Siten kyseisessd sdannoksessd, vaikkei siind mainita hajujen kaltaisia
merkkeji, joita ei sellaisinaan voida nikoaistein havaita, ei kuitenkaan nimen-
omaisesti suljeta niitd pois.

Niin ollen direktiivin 2 artiklaa on tulkittava niin, etta tavaramerkin voi muo-
dostaa merkki, jota ei sellaisenaan voida nikoaistein havaita, jos se voidaan
esittdd graafisesti.

Kyseisen graafisen esityksen on mahdollistettava merkille kyky tulla esitetyksi
visuaalisesti erityisesti kuvioiden, viivojen tai kirjoitusmerkkien avulla siten, etta
se voidaan tunnistaa tasmaillisesti.

Tavaramerkkien rekisterdintijiarjestelmin hyva toiminta edellyttda tillaista tul-
kintaa.
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Ensinnikin graafisen esityksen vaatimuksen tehtivini on erityisesti tismentii
itse tavaramerkki, jotta voidaan maddritelld rekisterdidyn tavaramerkin haltijal-
leen antaman suojan tarkka kohde.

Seuraavaksi tavaramerkin rekisterdinnilla julkiseen rekisteriin pyritiin tekemiin
sithen tutustuminen helpoksi toimivaltaisille viranomaisille ja yleisolle, erityisesti
taloudellisille toimijoille.

Yhtiilta toimivaltaisten viranomaisten on tunnettava selvisti ja tismillisesti
tavaramerkin muodostavien merkkien luonne, jotta ne voivat tiyttid velvolli-
suutensa, jotka liittyvidt rekisterdintihakemusten ennakolta tapahtuvaan tutki-
miseen sekd tarkoituksenmukaisen ja tismillisen tavaramerkkirekisterin
julkaisuun ja yllapitoon.

Toisaalta taloudellisten toimijoiden on voitava selvisti ja taismaillisesti varmistua
suoritetuista rekisterinneist tai niiden nykyisten tai mahdollisten kilpailijoiden
esittimistd rekister6intihakemuksista ja niiden on siten voitava saada kolmansien
oikeuksia koskevat merkitykselliset tiedot.

Jotta kyseisen rekisterin kayttijille olisi mahdollista tavaramerkin rekisterdinnin
perusteella miaritelld tavaramerkin tarkka luonne, sen rekisterissi olevan graa-
fisen esityksen on oltava itsessidn tdydellinen, helposti tutustuttavissa ja
ymmarrettiava.
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Lisaksi tiyttadkseen rekisteroidyn tavaramerkin tehtdvinsid merkistd on voitava
tehdd muuttumaton ja varma havainto, joka takaa sen, etti kyseinen tavara-
merkki osoittaa alkuperin. Kun otetaan huomioon tavaramerkin rekisteréinnin
kesto ja se, ettd tavaramerkki voidaan uudistaa jokseenkin pitkiksi ajanjaksoiksi
siten kuin direktiivissd sdddetdin, esityksen on oltava kestiva.

Lopuksi esityksen tarkoituksena on juuri poistaa kaikki subjektiiviset seikat
merkin havaitsemis- ja tunnistamisprosessista. Ndin ollen graafisen esityksen
tavan on oltava yksiselitteinen ja objektiivinen.

Edelld esitetyt perustelut huomioon ottaen ensimmdiiseen kysymykseen on vas-
tattava, ettd direktiivin 2 artiklaa on tulkittava niin, ettd tavaramerkin voi
muodostaa merkki, jota ei sellaisenaan voida nikdaistein havaita, jos se voidaan
esittdd graafisesti erityisesti kuvioiden, viivojen tai kirjoitusmerkkien avulla niin,
ettd esitys on selvd, tdsmillinen, itsessddn tdydellinen, helposti saatavissa,
ymmarrettdvd, kestdvad ja objektiivinen.

Toinen ennakkoratkaisukysymys

Ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuin kysyy toisella kysymyksellddn, onko
direktiivin 2 artiklaa tulkittava niin, etta pddasiassa kyseessid olevan kaltaisen
hajumerkin osalta graafisen esityksen vaatimukset voidaan tayttdd kemiallisella
kaavalla, sanallisesti laaditulla kuvauksella, hajuniytteen tallettamisella tai nii-
den keinojen yhdistelmalla.
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Yhteisjen tuomioistuimelle esitetyt huomautukset

Sieckmann kannattaa direktiivissd tarkoitetun “graafisen esityksen” kisitteen
. . . . . g . . y . . . ..
laajaa tulkintaa. Systemaattisen tulkinnan ja tavaramerkkivirastojen kiytinnon
yhteydessd on kisite ”graafinen esittiminen” ymmirrettivi “esittimiseni, sih-

koisend esittimisend tai muulla tavalla suoritettuna talletuksena”.

Pidasian hakija huomauttaa hajun esittimisesti kemiallisena kaavana, etti
vaikkei puhdas kemiallinen kaava — kisiteltivissd asiassa CioH1002 —
osoittaisikaan mitenkdin sitd tapaa, jolla kyseisten alkuaineiden atomit ovat
sitoutuneet toisiinsa, kemiallinen rakennekaava — kisiteltivissi asiassa
CsHs-CH=CHCOOCH; — mahdollistaa puhtaan kemiallisen aineen kuvaa-
misen sellaisenaan selvisti. Taman lisdksi ollen puhdasta kemiallista ainetta,
kasiteltdvissd asiassa puhdasta kemiallista ainetta metyylisinnamaattia, voidaan
kuvata sen kemiallisella nimityksella.

Sieckmann huomauttaa hajun esittimisesti kuvauksen avulla, etti Euroopan
unionissa ja Yhdysvalloissa on jo hajutavaramerkkeji ja etti pidasiassa rekiste-
rointihakemuksen kohteena oleva hajumerkki perustuu “palsamin- ja hedel-
méntuoksuun niin, ettd siind on pieni vivahdus kanelia”, miki vastaa Euroopan
unionin hajuvesiteollisuuden luokitusta.

Miti tulee suojeltavan tavaramerkin esittimiseen sitid koskevan niytteen avulla,
Sieckmann korostaa, ettd mainitun tavaramerkin niytteiti on mahdollista saada
paikallisilta laboratorioiden toimittajilta tai orgaanisiin tarkoituksiin tarkoitet-
tujen kemiallisten tuotteiden valmistajilta ja jakelijoilta, kuten hin on esittanyt
rekisterdintihakemuksessaan.
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Kyseisen tavaramerkin esittimissurrogaattien yhdistelmin osalta Sieckmann
ehdottaa, etti puhtaaseen kemialliseen aineeseen perustuvan — kuten kisitel-
tivissd asiassa — hajumerkin rekisterdintihakemuksen osalta kuvaus tapahtuisi
tarkan kemiallisen nimityksen esittimiselld sellaisen osoitteen alapuolella, josta
voitaisiin saada niyte hajusta, tiydennettynd tarvittaessa kyseisen hajun ke-
miallisella rakennekaavalla, seki talletuksella esimerkiksi tarkastuksia suoritta-
vaan tavaramerkkivirastoon, tarvittaessa yhdessi tavaramerkkid koskevan
sanallisen kuvauksen kanssa.

Itivallan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset sekd komissio katsovat, ettd
tieteellisen kehityksen nykyisessd vaiheessa hajujen yhteniinen graafinen esitti-
minen aiheuttaa huomattavia ongelmia.

Niiden mukaan pelkistiin kemiallisen kaavan ilmoittaminen hajun graafisena
esityksend ei mahdollista sen konkretisoimista tarkasti niiden eri tekijéiden —
kuten pitoisuus, maari, limpotila tai alusta, jolla hajua on — takia, jotka vai-
kuttavat tapaan, jolla se voidaan tosiasiassa havaita. Kyseiset tekijdt eivit
myo6skdan tue mahdollisuutta esittdd hajuja hajuniytteiden avulla.

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus korostaa erityisesti, ettd kemiallinen kaava
ei kuvaa itse kemiallisen tuotteen hajua. Sen mukaan harvat ihmiset ymmartivit
kemiallisen kaavan lukemisen perusteella, mitd tuotetta se kuvaa, ja vaikka he
ymmartdisiviatkin kyseisen kaavan, he saattavat hyvin todennikdisesti olla
ymmartimittd, mikd on tuotteen haju. Lisiksi velvollisuus tunnistaa merkin
luonne tiettyjen kemiallisten kaavojen perusteella muodostaa kohtuuttoman
taakan niille, jotka tutustuvat rekisteriin.
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Komissio viittdd hajun verbaalista kuvaamista koskevan mahdollisuuden osalta,
ettd tillainen kuvaus on tiynni subjektiivisia tekijoitd ja ettd se voidaan tulkita
subjektiivisesti eli eri henkilét voivat tulkita sen eri tavoin.

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus katsoo olevan mahdollista, ettd hajun
sanallisella kuvauksella voitaisiin esittii se direktiivin 2 artiklassa tarkoitetulla
tavalla graafisesti. Se korostaa, ettd olosuhteita, joissa tillainen esitys olisi
hyviksyttdvi, saattaa esiintya harvoin lihinni siitd syysti, ettd on vaikeaa laatia
tallaista kuvausta riittdvin selvisti ja tismillisesti kyseessd olevan merkin esit-
tdmistd varten.

Itdvallan hallitus ja komissio korostavat hajuniytteen tallettamisen osalta, ettd
haju kirsii aikaa myoten haihtumisesta tai muista ilmidistd aiheutuvista muu-
toksista ja ettd talletus ei niin ollen voi tuottaa kestividd hajun kuvausta, joka
voisi olla graafinen esitys.

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus lisii, etti kyseisen esittimismuodon
hyviksyminen jasenvaltioiden ja sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tava-
ramerkit ja mallit) tavaramerkkirekistereissi edellyttiisi huomattavia muutoksia
ndihin rekistereihin seké jisenvaltioiden ja mainitun viraston rekisterdintijirjes-
telmiin ja tdssd tapauksessa siitd seuraisi sen palvelun saatavuuden viheneminen,
joka on nykyisen julkisten rekisterien jirjestelmin takeena.

Yhteisojen tuomioistuimen arviointi asiasta

Kuten Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on perustellusti todennut kemialli-
sen kaavan osalta, harvat ihmiset tunnistavat kyseessi olevan hajun tillaisen
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kaavan perusteella. Se ei ole riittivin ymmairrettava. Kuten kyseinen hallitus ja
komissio ovat todenneet, kemiallinen kaava ei myoskdian kuvaa aineen hajua,
vaan ainetta sellaisenaan eiki se my6skain ole riittdvin selva ja tismaillinen. Se ei
niin ollen ole direktiivin 2 artiklassa tarkoitettu esitys.

Hajun kuvaus, vaikka se olisi graafinen, ei kuitenkaan ole riittividn selvi, tis-
millinen ja objektiivinen.

Hajuniytteen tallettamisesta on todettava, ettd se ei ole direktiivin 2 artiklassa
tarkoitettu graafinen esitys. Lisdksi hajundyte ei ole riittivin vakaa tai kestava.

Jos hajumerkin osalta ei kemiallisella kaavalla, sanallisella kuvauksella tai
hajuniytteen tallettamisella voida yksinddn tdyttdd graafisen esittimisen vaa-
timuksia, niiden yhdistelma ei my6skddn voi tdyttdd tillaisia — etenkdin sel-
vyyttd ja tasmillisyytti koskevia — vaatimuksia.

Edelld esitetyt perustelut huomioon ottaen toiseen kysymykseen on vastattava,
ettd hajumerkkien osalta graafisen esitettivyyden vaatimuksia ei voida tiyttaa
kemiallisella kaavalla, sanallisesti laaditulla kuvauksella, hajuniytteen talletta-
misella tai ndiden keinojen yhdistelmalla.
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Oikeudenkayntikulut

Yhteisojen tuomioistuimelle huomautuksensa esittineille Itivallan ja Yhdisty-
neen kuningaskunnan hallituksille sekd komissiolle aiheutuneita oikeuden-
kayntikuluja ei voida mdiriti korvattaviksi. Pidasian asianosaisten osalta asian
kasittely yhteis6jen tuomioistuimessa on vilivaihe kansallisessa tuomioistuimessa
vireilld olevan asian kisittelyssd, minki vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana
on paattdid oikeudenkiyntikulujen korvaamisesta.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut Bundespatentgerichtin 14.4.2000 tekemilldin padtokselld esittimait
kysymykset seuraavasti:

1) Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsaadannon lihentimisesti 21 piivini jou-
lukuuta 1988 annetun ensimmiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY
2 artiklaa on tulkittava niin, ettd merkki, jota sellaisenaan ei voida niko-
aistein havaita, voi muodostaa tavaramerkin silli edellytykselld, etti se voi-
daan esittda graafisesti erityisesti kuvioiden, viivojen tai kirjoitusmerkkien
avulla niin, ettd esitys on selvd, tismillinen, itsessiin tdydellinen, helposti
saatavissa, ymmarrettdva, kestdva ja objektiivinen.
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2) Hajumerkkien osalta graafisen esitettivyyden vaatimuksia ei voida tdyttaa
kemiallisella kaavalla, sanallisesti laaditulla kuvauksella, hajuniytteen tal-
lettamisella tai ndiden keinojen yhdistelmailla.
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Julistettiin Luxemburgissa 12 pdividni joulukuuta 2002.

R. Grass G. C. Rodriguez Iglesias

kirjaaja presidentti

1-11777



