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JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
DAMASO RUIZ-JARABO COLOMER

23 pdivdnd tammikuuta 20011

1. Nyt kdsiteltdvdnd olevassa asiassa
yhteis6jen tuomioistuimen on ratkaistava,
millainen ulottuvuus on silld rekisterdinti-
esteelld, josta sdddetddn jdsenvaltioiden
tavaramerkkilainsddddnnén lihentimisesti
21 péivini joulukuuta 1988 annetun neu-
voston direktiivin 89/104/ETY 2 3 artiklan
1 kohdan e alakohdan toisessa luetelma-
kohdassa, jonka mukaan merkkeji, ”jotka
muodostuvat  teknisen tuloksen saa-
vuttamiseksi  vilttimdttémistd tavaran
muodosta”, ei saada rekisterdida.

Kansallisessa tuomioistuimessa  vireilld

oleva asia

2. Pidasian oikeudenkdynnin taustalla ole-
vat tosiseikat ovat ennakkoratkaisu-
pyynnén ja muiden menettelyyn liittyvien
asiakirjojen perusteella lyhyesti esitettyni
seuraavat.

3. Philips Electronics NV (jiljempind Phi-
lips) on myynyt vuodesta 1966 partako-
neita, joissa on kolme pyorivdd ajoterdd,
jotka on sijoitettu tasasivuisen kolmion
muotoon.

1 — Alkuperiinen kieli: espanja.
2 —EYVLL 40,s. 1.
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4, Vuonna 1985 Philips haki sellaisen
merkin rekisterdintid, joka muodostui til-
laisen partakoneen terdosan kuvasta.
Merkki rekistersitiin Yhdistyneessd kunin-
gaskunnassa vuoden 1938 Trade Marks
Actin (tavaramerkkilaki) nojalla,

Vuoden 1994 Trade Marks Actin3, jolla
kumottiin aikaisempi lainsdddintd, liitteen
3 perusteella Philipsin rekisterdinnilld on
samat vaikutukset kuin siind tapauksessa,
ettd se olisi rekisterdity uuden lain mukai-
sesti.

5. Philips on mainostanut laajasti partako-
neitaan Yhdistyneessi kuningaskunnassa,
ja ne ovat sielld yleisesti tunnettuja. Erityi-
sesti partakoneet, joissa on kolme py6rivia
terdd, ovat tunnetusti Philipsin valmistamia
tavaroita, ja ne ovat tillaisina laajalti tun-
nettuja.

6. Vuonna 1995 Remington Consumer
Products Limited (jdljempinid Remington)

3 — Act to make new provision for registered trade marks,
implementing Council Directive No. 89/104/EEC of 21st
December 1988 to approximate the laws of the Member
States relating to trade marks.
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alkoi valmistaa ja myydd Yhdistyneessi
kuningaskunnassa DT55-mallista partako-
netta, jossa on kolme tasasivuisen kolmion
muotoon sijoitettua ajoterdd; niiltd osin
partakone on siis ulkomuodoltaan saman-
kaltainen kuin Philipsin valmistama parta-
kone.

7. Philips haastoi 4.12.1995 Remingtonin
oikeuteen muun muassa tavaramerkkinsi
loukkaamisesta, Remington puolestaan
vaati vastakanteessaan tavaramerkin julis-
tamista mitdttémaksi.

8. Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistui-
mena asiaa kisitellyt High Court of Justice,
Chancery Division, Patents Court hyviksyi
vastakanteen ja julisti Philipsin tavaramer-
kin mitittomaksi sen vooksi, ettd se ei ollut
erottamiskykyinen. Se katsoi myds, ettd
tavaramerkki muodostui yksinomaan mer-
kisti, jolla elinkeinotoiminnassa osoitettiin
tavaroiden kiytt6tarkoitusta ja joka muo-
dostui yksinomaan sellaisesta muodosta,
joka oli vilttimitén tietyn teknisen tulok-
sen saavuttamiseksi ja joka antoi olennaista
arvoa tavaroille. Lisdksi se totesi, ettid
vaikka tavaramerkki olisi ollut pitevi, sitd
ei olisi loukattu,

Philips on valittanut kyseisestd tuomiosta ja
vedonnut valituksensa tueksi siihen, ettd
kyseinen tavaramerkki on pitevi ja ettd sen
tavaramerkkioikeutta on loukattu.

Ennakkoratkaisukysymykset

9. Court of Appeal on piittinyt lykied
asian kisittelyd ja esittdd yhteisdjen tuo-
mioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisu-
kysymykset:

?1. Onko olemassa sellaisten tavaramerk-
kien ryhmii, joiden rekisterdinnille ei
ole neuvoston direktiivin 89/104/ETY
(jaljempdnd direktiivi) 3 artiklan
1 kohdan b, ¢ ja d alakohdan ja
3 artiklan 3 kohdan perusteella estetti
mutta joiden rekisterdinnille on kui-
tenkin direktiivin 3 artiklan 1 kohdan
a alakohdan perusteella este (koska
ndilld tavaramerkeilld ei voida erottaa
haltijan tavaroita muiden yritysten
tavaroista)?

2. Onko tavaran (eli tavaran, jota varten
merkki on rekistersity) muoto (tai osa
muodosta)  kykenevd  erottamaan
2 artiklassa tarkoitetulla tavalla timin
tavaran muiden yritysten tavaroista
ainoastaan, jos kyseisessd muodossa on
jokin mielivaltainen lisdys (kuten
koriste, jolla ei ole mitddn toiminnal-
lista merkitystd)?

3. Kaun yritys on ollut tiettyjen tavaroiden
ainoa toimittaja markkinoilla, onko
sellaisen merkin laajamittainen kiytto,
joka muodostuu kyseisten tavaroiden
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muodosta {tai muodon osasta) ja jossa
ei ole mitdin mielivaltaista lisdysti,
riittdvdd sen kannalta, ettd merkistd
tulee 3 artiklan 3 kohdassa tarkoite-
tulla tavalla erottamiskykyinen tilan-
teessa, jossa kyseisen kiytdn seurauk-
sena merkittivi osa asianomaisista
elinkeinonharjoittajista ja yleisosti

a) yhdistdii muodon ainoastaan

kyseiseen yritykseen ja

b) uskoo paremman tiedon puuttues-
sa, ettd kyseisen muotoiset tavarat
ovat perdisin kyseisestd yritykses-
td?

a) Voidaanko rajoitus, joka on ase-
tettu 3 artiklan 1 kohdan
e alakohdan toisessa luetelmakoh-
dassa olevilla sanoilla *jotka muo-
dostuvat  yksinomaan teknisen
tuloksen saavuttamiseksi valttd-
mittémistd tavaran muodosta’,
kumota osoittamalla, ettd sama
tekninen tulos voidaan saavuttaa
muilla muodoilla, vai

b) onko niin, ettdi muotoa ei kyseisen
sadnnoksen nojalla voida rekiste-
roidé, jos osoitetaan, ettd muodon
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olennaiset piirteet johtuvat ainoas-
taan tietyn teknisen tuloksen
tavoittelusta, vai

c) onko olemassa jotain muuta
asianmukaista kriteerid sen selvit-
tdmiseksi, sovelletaanko kyseistd
rajoitusta, ja mikd tdma kriteeri
on?

Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan
¢ alakohtaa sovelletaan ’yksinomaan
sellaisista merkeistd tai merkinnoistd
muodostuviin tavaramerkkeihin, jotka
voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa
tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua,
midrdd, kiyttotarkoitusta — —

Direktiivin 6 artiklan 1 kohdan
b alakohtaa sovelletaan tilanteeseen,
jossa toinen kiyttdd ’tavaroiden tai
palvelujen lajia, laatua, madras, kiyt-
totarkoitusta — — koskevia merkin-
t6ja’. Niin ollen sana ’yksinomaan’
esiintyy direktiivin 3 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdassa, mutta ei 6 artiklan
1 kohdan b alakohdassa. Tarkoittaako
timdn sanan puuttuminen direktiivin
oikean tulkinnan mukaan sitd, ettd
vaikka tavaroiden muodosta muodos-
tuva merkki on pitevisti rekisterdity,
siti ei loukata 6 artiklan 1 kohdan
b alakohdan nojalla tilanteessa, jossa

a) tavaroiden muodon kiyttd, jota on
moitittu, ilmaisee tavaroiden lajia
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tai kidyttotarkoitusta, ja sitd pidet-
téisiin tédllaisena ilmauksena, ja

b) merkittivd osa asianomaisista
elinkeinonharjoittajista ja yleisosti
uskoo paremman tiedon puuttues-
sa, ettd kyseisen muotoiset tavarat
ovat perdisin tavaramerkin halti-
jalta?

6. Ulottuuko 5 artiklan 1 kohdassa
myonnetty yksinoikeus my6s siihen,
ettd haltija voi estdi toisia kdyttdmasti
tismilleen samanlaisia merkkejd tai
samankaltaisia merkkeji tilanteissa,
joissa kyseinen kdytto ei ilmaise alku-
perdd, vai onko yksinoikeus rajallinen
siten, ettd silli voidaan estid ainoas-
taan kiyttd, joka kokonaan tai osittain
ilmaisee alkuperda?

7. Onko tavaroiden sellaisen muodon,
jonka on viitetty loukkaavan tiettyd
tavaramerkkii, kiytto, joka ilmaisee ja
jonka katsottaisiin ilmaisevan tavaroi-
den lajia tai kidyttdtarkoitusta, kuiten-
kin alkuperdd osoittavaa kidyttdd, jos
merkittdvd osa asianomaisista elinkei-
nonharjoittajista ja yleiséstd uskoo
paremman tiedon puuttuessa, ettd
kyseisen muotoiset tavarat ovat perii-
sin tavaramerkin haltijalca?”

Ennakkoratkaisukysymysten tutkinta

Pidasian oikeudenkiynnin kobteen rajoit-
taminen

10. Yhteison oikeuden tulkitsemiseksi on
aluksi syytd rajata pddasian oikeuden-
kdynnin kohdetta. Lihden siitd kisitykses-
td, jonka kansallinen tuomioistuin on esit-
tinyt ennakkoratkaisupyynnossidn  ja
jonka mukaan kyse on direktiivin 3 artiklan
1 kohdan e alakohdan toisen luetelma-
kohdan soveltamistilanteesta, koska Phi-
lipsin tavaramerkki on ainoastaan “teknis-
ten piirteiden yhdistelmd, jolla on pyritty
siihen, ettd tavara olisi kédytinnolliselld
tavalla muotoiltu”,

11. Kuten Philips on todennut asian suul-
lisessa kasittelyssd, nyt kisiteltdvini olevan
ennakkoratkaisupyynnon monimutkaisuus
johtuu ldhinni siitd, miten ennakkoratkai-
sukysymykset on muotoiltu; ongelmallista
ei siis ole niinkiin se, miten direktiivii on
tulkittava kisiteltdvini olevassa konkreet-
tisessa oikeusriidassa.

12. Olen saanut sen vaikutelman, ettd
ennakkoratkaisupyynnossd on sekoitettu
toisiinsa kaksi kysymystd eli se, miki tar-
koitus on yhtiiltd 3 artiklan 1 kohdan b, ¢
ja d alakohdissa sidddetyilld ehdottomilla
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mitittdmyysperusteilla ja toisaalta
3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa sdi-
detylld perusteella,

13. Kyseisen b alakohdan mukaan merk-
keji ei saa rekister6idi tai, jos ne on
rekisterdity, ne on julistettava mitittomik-
si, jos niiltd puuttuu erottamiskyky. Tava-
ramerkeille annettavaa yksinoikeussuojaa
eivit saa sellaiset merkit, jotka eividt tiytd
sitd ratkaisevan tdrkedd tehtivii, ettd nii-
den perusteella tavara voidaan erottaa
muista tavaroista, ja joiden perusteella ei
niin ollen voida tunnistaa tavaran alkupe-
rdd eli tavaran valmistajaa.

14, Edelli mainituissa ¢ ja d alakohdassa
sdddetddn siitd, ettd tietynlaisia merkkeja ei
voida rekisterdidd niiden geneerisyyden
vaoksi (eli sen vuoksi, ettdi ne voivat
osoittaa tavaroiden lajia, laatua, kiyteo-
tarkoitusta, arvoa tai maantieteellisti
alkuperdd taikka valmistusajankohtaa) tai
sen vuoksi, ettd niisti on tullut yleisessid
kielenkdytssd  merkitykseltdin  tavan-
omaisia. Niissd alakohdissa siis mid-
ritellddn tietyiltd osin se, mitd erottamis-
kyvyn kisitteelld tarkoitetaan.

15. Myo6s lainsddtdjd on tunnustanut nii-
den kolmen rekisterdintiesteen perus-
luonteen sddtdessddn direktiivin 3 artiklan
3 kohdassa, ettei nditd perusteita sovelleta,
jos merkki on ennen rekisterdintihake-
muksen tekopdivid tullut kdyttonsi perus-
teella erottamiskykyiseksi.
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16. On  kuitenkin  huomattava, ettd
e alakohta poikkeaa oikeudelliselta luon-
teeltaan  edellisistd.  Sitd  sovelletaan
ainoastaan  sellaisiin = kolmiulotteisiin
merkkeihin, joiden muoto johtuu yksin-
omaan itse tuotteen luonteesta tai on vili-
timdton tietyn teknisen tavoitteen saa-
vuttamiseksi taikka vaikuttaa olennaisesti
tavaran arvoon. Tamin sdinnoksen taus-
ta-ajatuksena ei ole se, etti tietyiltd luon-
nollisilta, toiminnallisilta tai koristetyyppi-
siltd muodoilta puuttuu erottamiskyky —
tissd tapauksessahan tdssd sddnnoksessid
ainoastaan tismennettdisiin b alakohdan
ulottuvuutta — vaan se, etteivit yksityiset
pystyisi kidyttimddn tavaramerkkisdin-
noksid hyvikseen saadakseen pysyvdn
yksinoikeuden tiettyihin teknisiin ratkai-
suihin.

17. Tdmidn periaatteen mukaisesti lain-
sddtiji ei ole maininnut e alakohtaa
3 artiklan 3 kohdassa, johon sisiltyvit
sellaiset rekisterdintiesteet ja mitdttémyys-
perusteet, jotka voivat ajan myétd “kor-
jautua”., Lainsddtdji on nimenomaisesti
sddtanyt, ettei luonnollisesta, toiminnalli-
sesta ja koristetyyppisestd muodosta voi
tulla erottamiskykyistd. On turhaa ja kai-
ken lisiksi direktiivin systematiikan vas-
taista pohtia sitd, voiko tillaisilla muo-
doilla olla erottamiskykyi.

18. Témi e alakohdassa sdddetty mitdtts-
myysperuste vastaa vaikutuksiltaan esi-
merkiksi 3 artiklan 1 kohdan f ja
g alakohdissa siddettyjd perusteita. Kysei-
sessd f alakohdassa kielletddn yleisen jir-
jestyksen vastaisten merkkien rekisterinti,
ja g alakohdassa kielletddn sellaisten
merkkien rekisterdinti, jotka ovat omiaan
johtamaan yleis64d harhaan. Jos siis esi-
merkiksi haettaisiin sanan ”Matanifios”
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("Tapalapset” tai ”Kuolemalapsille”)
rekisterdintid abortin aikaansaavia 1di-
kevalmisteita varten, olisi selvistikin asia-
tonta pohtia, onko tdmi sana erottamis-
kykyinen, miti se sitd paitsi melko toden-
nikéisesti olisi. Rekistersinti olisi evittdvi
jo sen vuoksi, ettd merkki on yleisen jir-
jestyksen vastainen.

19. Mielestini ainoastaan e alakohdan
toinen luetelmakohta, jonka mukaan
merkkeji, jotka “muodostuvat yksinomaan
teknisen tuloksen saavuttamiseksi valttd-
mittémasti tavaran muodosta”, ei voida
rekisterdidid, on merkityksellinen nyt esilli
olevan asian ratkaisemiseksi.

20. Pddasian oikeudenkdynnissi kyseessd
oleva tavaramerkki, joka koostuu parta-
koneen, jossa on kolme kolmion muotocon
sijoitettua pyOrivdd terdd, terdosan muo-
dosta, on erinomainen esimerkki pelkas-
tddn funktionaalisesta eli toiminnallisesta
muodosta. Vaikuttaa nimittdin siltd, ettd
merkin olennaiset ominaispiirteet tiayttavit
tietyn tehtdvin, ja ne sisdltyvit tuotteeseen
ainoastaan timén tehtidvin tiyttimiseksi.

21, Philips, joka luonnehtii tuotteensa
muotoilua  minimalistiseksi,  ilmeisesti
myOntdd, ettd sen tavaramerkkiin ei sisilly
mitddn mielivaltaista tai omaperdistd li-
sdystd, vaikka Philips vdittddkin puo-
lustuksekseen, ettd kyseinen rekisterdity
muoto on ainoastaan yksi mahdollinen
ratkaisu saman teknisen tuloksen saa-
vuttamiseksi, Jaljempdnd esitdn kuitenkin
syyt sille, miksi mielestini tdtd seikkaa ei
ole otettava huomioon.,

22. Ennakkoratkaisupyynnossddn kansalli-
nen tuomioistuin katsoo, ettd Philipsin
tavaramerkin olennaiset ominaispiirteet
johtuvat tietyn tuloksen tavoittelusta.

23. Katson timidn vuoksi, ettd Philipsin
tavaramerkin erottamiskykyi olisi tutkit-
tava ainoastaan, jos hyviksyttdisiin se
nikemys, ettd e alakohdassa tarkoitettuja
funktionaalisia muotoja ovat ainoastaan
sellaiset muodot, jotka ovat ehdottoman
vilttdmattomid eivitkd pelkdstddn tarpeel-
lisia tietyn teknisen tuloksen saavut-
tamiseksi.

24, Edelld esitetyn pohjalta mielestdni on
syytd tutkia ensiksi neljds ennakkoratkai-
sukysymys.

Neljds ennakkoratkaisukysymys

25. Talld kysymyksellddn kansallinen tuo-
mioistuin haluaa yhteiséjen tuomioistui-
men tdsmentdvin niitd kriteerejd, joiden
mukaisesti arvioidaan, onko rekisterdinti
evittdvd siksi, ettd merkki muodostuu
3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoi-
tetulla tavalla yksinomaan teknisen tulok-
sen  saavuttamiseksi  valttdmdrtomastd
tavaran muodosta.
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26. Olen edelli jo todennut, ettd koska
kansallinen tuomioistuin on ymmartiik-
seni katsonut tulleen selvitetyksi, ettd Phi-
lipsin tavaramerkki on ainoastaan “teknis-
ten piirteiden yhdistelmi, jolla on pyritty
sithen, ettd tavara olisi kéytinnolliselld
tavalla muotoiltu”, ainoastaan neljinnelld
kysymykselld on merkitystid kisiteltivind
olevan asian ratkaisemisessa. Muut kysy-
mykset koskevat erilaisia ongelmia, jotka
liittyvit erottamiskyvyn saamiseen tavara-
merkin kdyton perusteella, enkd kisittele
nditd kysymyksid tdssd yhteydessi.

27. Kansallinen tuomioistuin haluaa eri-
tyisesti tietdd, sovelletaanko e alakohtaa
tdysin funktionaaliseen eli toiminnalliseen
muotoon my9s siind tapauksessa, ettd sama
tekninen tulos voidaan saavuttaa myds
muita muotoja kiyttden.

28. Tdysin toiminnallisella muodolla on
ymmirrettdvd — kuten kansallinen tuo-
mioistuin on todennut — sellaisia muoto-
ja, joiden olennaiset ominaispiirteet johtu-
vat tietyn teknisen tuloksen tavoittelusta.
Olennaisilla ominaispiirteilli tarkoitetaan
sitd, ettd vaikka muotoon liittyisi jokin
toiminnalliselta kannalta vihdmerkityksi-
nen mielivaltainen vpiirre, kuten viri,
merkkii ei silti voitaisi rekisterdida.

Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan
sanamuodon perusteella ei kuitenkaan
voida pditelld, ettd tdysin toiminnallinen
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muoto voitaisiin rekisterdidi, jos vastaava
tekninen tulos voidaan saavuttaa toisen-
laista muotoa kiyttden. Riittdvdi on jo se,
ettd tavaramerkki koostuu merkeisti, jotka
muodostuvat tietyn teknisen tuloksen saa-
vuttamiseksi tarpeellisista tekijéisti.

29. Tdtd kyseisen direktiivin sddnnéksen
sanamuotoon pohjautuvaa tulkintaa tuke-
vat myds kyseisen direktiivin muut tir-
keimmit kieliversiot, 4

Samaan pdidtelmdin piddytdidn myods, jos
titd sddnnostd tulkitaan teleologisen tul-
kintaperiaatteen mukaisesti.

30. Kun sddnnoksessid kielletddn sellaisten
merkkien rekisterdinti, jotka ovat tdysin
toiminnallisia tai jotka vaikuttavat olen-
naisesti tavaran arvoon, perimmadisend tar-
koituksena on till6in valttia se tilanne, ettd
tavaramerkistd johtuvaa pysyvdd yksin-
oikeutta kiytetddn sellaisten muiden oi-
keuksien siilyttimiseen, joille on sdddetty
lainsdiddnnéssd vanhentumisajat. Viittaan

4 — Ranskaksi on kéytetty ilmaisua “signes constitués exclusi-
vement par la forme du produit #écessaire i 'obtention d'un
résultat” technique”, englanniksi ilmausta “signs which
consist exclusively of the shape of goods which is necessary
to obtain a technical result”, italiaksi ilmausta ”segni cos-
tituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria
per ottenere un risultato tecnico”, ja saksaksi *Zeichen, die
ausschlieflich bestehen aus der Form der Ware, die zur
Herstellung einer technischen Wirkung erforderlich ist”
(kursivointi tissi).
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tiltd osin patentteja ja malleja koskevaan
lains#ddéntson. 5

31. Jos 3 artiklan 1 kohdan e alakohtaa ei
olisi, hdiriintyisi helposti se yleisen edun
mukainen tasapaino, jonka on vallittava
yhediltd luovan tydn oikeudenmukaisen
palkitsemisen eli tdssi yksinoikeuden saa-
misen ja toisaalta teollisen kehityksen
edistamisen vililld; teollisen kehityksen
edistiminenhidn edellyttdd sitd, ettd suojan
saannilla on tietty takaraja, jotta suojan
lakattua tavara tai malli olisi vapaasti
kaikkien kiytetrdvissd.

32. Nyt kisiteltdvini olevan e alakohdan
toisen luetelmakohdan osalta on ilmeisti,
ettd yhteison lainsddtdjd on halunnut
rajoittaa  tavaramerkkioikeuden suojaa
suhteessa  patenttisuojaan.  Vastaavasti
lains#4tdjd on erottanut patenttien ja mal-
lien suoja-alat toisistaan. Onkin hyvin
valaisevaa, etti mallioikeusdirektiivissi 6
yksinoikeutta ei ole annettu tuotteen
ulkoasun niille piirteille, jotka mdardytyvit
pelkistddn tuotteen teknisen kiyttotarkoi-
tuksen mukaan (7 artiklan 1 kohta). Vas-
taavasti asetusehdotuksen’ mukaan yhtei-
somalliksi ei tunnusteta ulkoasun sellaisia

$ — Esimerkkeind  voidaan  mainita  eurooppapatentista
5.10.1973 tchty sopimus, jonka mukaan tcolﬁscsti kiytet-
tavit keksinnét saavat suojaa 20 vuoden ajan, kun taas
mallicn oikeudellisesta suojasta 13 piiviind lokakuuta 1998
annctussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissi
98/71/EY (EYVL L 259, s, 28) siddetddn voimassaoloajasta,

jota voidaan pidentdd aina 25 vuoteen asti (10 artikla).
astaava sdinnds sisiltyy chdotukseen neuvoston asetuk-

seksi yhteisomalleista (13 artikla) (KOM/00/0660 lopull.).

6 — Ks. alaviite 5.
7 — Ibidem.

piirteitd, jotka médrdyryvit pelkistddn
tuotteen  teknisen  kiytrorarkoituksen
mukaan (9 artiklan 1 kohta).

33. Viittauksella mallioikeutta koskevaan
yhteison lainsdddantd6n en pyri pelkistdin
selventdmidn tavaramerkkidirektiivin
3 artiklan 1 kohdan e alakohtaan sisiltyvin
rekisterdintiesteen  tarkoitusta,  vaan
samalla pyrin tuomaan esiin sen, ettd mal-
lioikeuslainsdddidnnén  avulla  voidaan
ymmiértdd paremmin, miki on kyseisen
rekisterdintiesteen tdsmillinen ulottuvuus,
jota juuri neljds ennakkoratkaisukysymys

koskee.

34. Tdmin rekisterdintiesteen osalta mal-
lioikeusdirektiivissi kiytetty terminologia
ei tdysin vastaa tavaramerkkidirektiivin
terminologiaa. Tdméd on kuitenkin tdysin
tarkoituksellista. Kun ensin mainitussa vii-
tataan tuotteen ulkoasun niihin piirteisiin,
“jotka mddrdytyvit pelkdstddn tuotteen
teknisen kiyttotarkoituksen mukaan”, jil-
kimmdiisessd kiytetddn ilmausta “merkit,
jotka muodostuvat yksinomaan teknisen
tuloksen saavuttamiseksi vilttdmdttomadstd
tavaran muodosta”. Toisin sanoen ”funk-
tionaalisuuden” tason on oltava korkeam-
pi, jotta mallioikeussuojaa ei annettaisi;
pelkki viltctimiteomyys tai tarpeellisuus ei
riitd, vaan kyseisen piirteen on oltava
ehdottoman vilttdmdtén tietyn teknisen
tuloksen saavuttamiseksi: muoto mid-
réytyy tarkoituksen tai tehtdvin perusteella
(form follows function). 8 Tami tarkoittaa,

8 — Tami ilmenee erityisen selvisti saksankiclisten versioiden
kielellisistd eroista, koska niissi on kaytetty ilmauksia "er-
forderlich” ja "bcc]mgt".
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ettd funktionaalinen malli voi silti saada
suojaa, jos voidaan osoittaa, ettd sama
tekninen tehtivd voidaan tdyttdd, vaikka
tavaran muoto olisi erilainen.

35. Tavaramerkkidirektiivissd  suljetaan
pois kaikki sellaiset muodot, jotka ovat
tarpeellisia  teknisen  tuloksen  saa-
vuttamiseksi {eli tarkemmin ottaen tulok-
sen saavuttamiseen soveltuvia). Jos siis
muodon olennaiset piirteet ovat tietyn teh-
tivdn tdyttimisen kannalta tarpeellisia,
tavaramerkkisuojaa ei saa antaa, eikd ole
tutkittava, voidaanko tdmi tehtivd tdytrdd
my&s erilaista muotoa kiyttden.

36. On ilmeist4, ettd arvioitaessa sitd, onko
funktionaalisen muodon rekisterdinnille
este, rima on korkeammalla silloin, kun
kyse ei ole tavaramerkeistid vaan malleista:
malli- ja tavaramerkkisuoja poikkeavat
luonteeltaan ja ulottuvuudeltaan tdysin
toisistaan.

37. Ensinnikin tavaramerkilli on tarkoitus
suojata tavaran alkuperin identifiointia ja
siten vilillisesti tavaraan liittyvdd good-
will-arvoa, kun taas mallioikeudella —
samoin kuin patenttioikeudella — on tar-
koitus suojata tuotetta sininsi eli tuotetta
taloudellisena tekijind: mallien osalta itse
mallin olennaista arvoa ja patenttien osalta
tuotteen tekniseen toimivuuteen liittyvid
arvoa. Tidssd mielessi on johdonmukaista,
ettd lainsddtdji kiinnittdd mallien ja
patenttien vilisen tarkan rajanvedon sijasta
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enemmin huomiota ndiden kahden ja
tavaramerkkien viliseen rajanvetoon. Titd
kautta helpotetaan myés suojan antamista
sellaiselle muotoilulle, jossa yhdistetiin
funktionaalisia ja esteettisid piirteitd.

38. Toiseksi on huomattava, ettd toisin
kuin malli- ja patenttioikeudet, tavara-
merkkisuoja on ajallisesti rajoittamaton.
Myos tdstd ndkokulmasta tarkasteltuna
arvioitaessa sitdi, onko toiminnallisten tai
koristetyyppisten muotojen rekisterdinti
tavaramerkeiksi evittivi, on syytd kiyttds
tiukempaa kriteerid kuin tehtdessd luokit-
telua malleihin ja patentteihin.

39. Jos hyviksyttiisiin se Philipsin nike-
mys, jonka mukaan tiysin toiminnallisen
tavaramerkin rekisterdinnin on oltava
mahdollista, jos osoitetaan, ettd sama tek-
ninen pdidmiiri voidaan saavuttaa kiyttd-
milli toisenlaista tavaran muotoa, mikiin
ei estdisi yritystd rekisterdimédstd tavara-
merkiksi kaikkia ajateltavissa olevia muo-
toja, joilla timi tulos voidaan saavuttaa;
tilli tavalla yritys saisi pysyvidn yksin-
oikeuden tietyn teknisen ratkaisun kiytta-
miseen. Lisdksi tavaramerkkiasioissa toi-
mivaltainen tuomioistuin joutuisi ratkaise-
maan sen monimutkaisen ongelman,
ovatko erilaiset tekniset prosessit tulok-
siltaan toisiinsa rinnastettavia.

40. Kolmanneksi, vaikka katsottaisiin, etti
Philipsin ehdottamasta suppeasta rekiste-
rointiesteiden  tulkinnasta  aiheutuisi
sindnsd vain pieni riski siitd, ettd tavara-
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merkkioikeuden  soveltamisalaa  laa-
jentamalla rajoitetaan epdasianmukaisesti
patenttioikeuden alaa, minun on vaikea
ymmirtdd sitd, miksi tdllainen riski olisi
otettava, koska oikeuksienhaltijoilla on
my6s muita tehokkaita keinoja suojella
omaisuuspiiriddn esimerkiksi lisddmalls
mielivaltaisia osia merkkeihin.

41, Tdarkeimmit perustelut sille, miksi
esittdmidni tulkintaa ei voitaisi hyviksyi,
pohjautuvat direktiivin antamistaustaan, ja
tillaisia perusteluja ovat esittineet ennak-
koratkaisumenettelyssd komissio ja tietysti
my0s Philips. Tyydyn toteamaan téltd osin
ainoastaan, ettd pyrittiessd selvittimddn
lainsddtdjdn tarkoitusta kyseisen sddnnok-
sen laatimista koskevat selitykset eivit ole
kovin valaisevia eikd niilli ainakaan voida
kumota niitd painavampia perusteluja,
joita olen esittinyt pddctelyni tueksi.
Vakuuttavana ei voi myoskidin pitdd sitd
Philipsin  esittdmdd perustelua, jonka
mukaan viittaus muodon “olennaisiin
ominaispiirteisiin® ei vastaa direktiivissd
kéytettyd terminologiaa. Direktiivissi ei ole
myoskddn kiytetty Philipsin esittimai kri-
teerid. Tuomioistuintoiminnalle on omi-
naista juuri se, ettd oikeussdéintéd tiyden-
netddn lainsdddinnén tarkoitusta kun-
nioittaen,

42. Kaiken kaikkiaan olen siis samaa
mieltd kansallisen tuomioistuimen kanssa
siitd, ettd rekisterdintiestettd, jonka
mukaan merkkejd, jotka muodostuvat
yksinomaan tietyn teknisen tuloksen saa-
vuttamiseksi  vilttimittémistd  tavaran
muodosta, ei voida rekisterdidi, on sovel-
lettava sellaisiin merkkeihin, joiden olen-
naiset ominaispiirteet johtuvat pelkistiin
timén tuloksen tavoittelusta.

Ensimmiiinen, toinen, kolmas, viides, k-
des ja seitsemds ennakkoratkaisukysymys

43. Ensimmiiselld kysymykselldin Court
of Appeal haluaa tietdd, onko olemassa
sellaisia tavaramerkkejd, jotka ovat erot-
tamiskykyisid ja joihin ei siis sovelleta
direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b, c ja
d alakohtaa taikka jotka ovat kiyttonsi

perusteella  tulleet  erottamiskykyisiksi
3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla,
mutta jotka silti  ovat  mitdttémid

a alakohdan perusteella, jossa puolestaan
viitataan direktiivin 2 artiklaan.

44. Direktiivin perusteella tdhin kysymyk-
seen on vastattava kieltdvisti: merkki,
jonka perusteella ei voida erottaa tavaraa
toisista tavaroista, el tietenkdidn voi olla
erottamiskykyinen. Mielestini siitd huoli-
matta, ettd ndissd sddnnoksissd on kidytetty
toisistaan poikkeavaa terminologiaa (”voi-
daan erottaa”, “erottuvuus” eli erottamis-
kyky) ja ettd tdstd aiheutuu tietynlainen
merkitysero (yhtddltd pelkdstiian poten-
tiaalinen ja toisaalta todellinen erottamis-
kyky), ei vdlttdmittd ole katsottava, ettd
olisi olemassa sellaisten merkkien ryhmi,
jotka eivdt luonteestaan johtuen voi tulla
erottamiskykyisiksi. Yhteiséjen tuomio-
istuin on ilmeisesti ollut tilld kannalla, kun
se asiassa Windsurfing Chiemsee 4.5.1999
antamassaan tuomiossa? totesi, etti tava-
ramerkki on tullut kiytténsid vuoksi erot-
tamiskykyiseksi, jos timin tavaramerkin
perusteella kyseinen tavara voidaan tun-
nistaa tietyn yrityksen tavaraksi ja voidaan
erottaa ndin muiden yritysten tavaroista.

9 — Yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97 (Kok. 1999,
s. 1-2779).
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45. Edelld esitetyistd syistd en kuitenkaan
katso, ettd timd kysymys on merkityksel-
linen  kansallisessa  tuomioistuimessa
vireilld olevan asian ratkaisemiseksi.

46. Toisella kysymykselldin kansallinen
tuomioistuin haluaa tietdd, edellytetiinko
direktiivin 2 artiklassa esitetyssd tavara-
merkin miiritelmissi muodon osalta siti,
ettd tillaiset merkit voivat 2 artiklassa
vaaditulla tavalla erottaa tavarat muista
tavaroista vain, jos niihin sisiltyy jokin
mielivaltainen lisdys eli esimerkiksi jokin
koriste, jolla ei ole funktionaalista tarkoi-
tusta.

47, Sitd, onko kolmiulotteisessa merkissd
funktionaalisia elementtejd, on tutkittava
3 artiklan 1 kohdan e alakohdan valossa, ja
taltd osin viittaan edelld neljinnen ennak-
koratkaisun osalta esittimiini, Kuten olen
jo todennut, tilld sddnnokselldi ei myos-
kédin, toisin kuin b, ¢ ja d alakohdassa
tarkoitetuissa tilanteissa, ole tarkoitus
suojata  tavaramerkin erottamiskykyi.
Taltd osin tilld kysymykselld ei siis ole
merkityst.

Jos kuitenkin mielivaltaisella lisdykselld
tarkoitetaan kaikkia sellaisia tekijbiti, joi-
den olennaisilla ominaispiirteilld ei pyritd
tietyn teknisen tuloksen saavuttamiseen,
tihdn kysymykseen on vastattava myonti-
visti. Vain jos muotoon on tehty téllainen
lisdiys, voidaan tutkia muodon erottamis-
kykyd, mikili kyse ei ole tuotteen luon-
teenomaisesta muodosta tai tavaran arvoon
olennaisesti vaikuttavasta muodosta.
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48, Kolmannella kysymykselldin kansalli-
nen tuomioistuin tiedustelee edelleen siti,
mitd seurauksia on tdysin toiminnallisesta
muodosta eli kansallisen tuomioistuimen
kiyttdmin ilmauksen mukaisesti siitd, ettd
merkkiin ei sisilly mitddn mielivaltaista
lisitekijdd, ja talli kertaa kysymys koskee
3 artiklan 3 kohdan tulkintaa.

49. Jo edelli esitetyistd syistd en tutki
my6skddn sitd mahdollisuutta, ettd tdysin
toiminnallinen  kolmiulotteinen —merkki
tulee kdyttonsi vuoksi erottamiskykyiseksi.
Niin on erityisesti siksi, ettd 3 artiklan
3 kohdassa viitataan yksinomaan 1 kohdan
b, ¢ ja d alakohtaan.

50. Viidennelld kysymyksellddn kansalli-
nen tuomioistuin pyytii selvennysti siihen,
mitd tarkoitetaan direktiivin 3 artiklan
1 kohdan ¢ alakohdassa kiytetylld sanalla
?yksinomaan”.

51. Kuudennella kysymyksellddn kansalli-
nen tuomioistuin pyytdd yhteisdjen tuo-
mioistuimelta ratkaisua siitd, missid madrin
samanlaisia merkkien on oltava sovellet-
taessa direktiivin § artiklan 1 kohtaa.

52, Lopuksi seitsemidnnelli kysymyksel-
ladn kyseinen tuomioistuin pyytdd yhteiso-
jen tuomioistuinta tdsmentdmddn niitd
kriteerejd, joita sovelletaan arvioitaessa
sitd, missd miirin tavaramerkkid loukaten
liilkkeeseen laskettuja tavaroita pidetdidn
tavaramerkin haltijan tavaroina.
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53. Ndamé kolme kysymystd koskevat eri-
laisia ongelmia, jotka liittyvit tavaramer-
kin erottamiskykyyn. Kuten olen esittinyt,
merkkiid ei voida rekisterdidd, jos sen
olennaiset ominaispiirteet johtuvat tietyn
teknisen tuloksen tavoittelusta. Koska

Ratkaisuehdotus

myés kansallinen tuomioistuin on tehnyt
saman  pddtelmdn  ennakkoratkaisu-
pyynnossddn, ei ole syytd tutkia niitd
pelkistddn hypoteettisia ongelmia, joita voi
esiintyd tutkittaessa ominaispiirteiltddn
tillaisen muodon erottamiskykya.

54. Jisenvaltioiden tavaramerkkilainsddddnnén lihentimisestd 21 pédivdnd jou-
lukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan
e alakohdan toista luetelmakohtaa on tulkittava siten, ettd merkkind, joka
muodostuu yksinomaan tietyn teknisen tuloksen saavuttamiseksi vilttimatto-
mistd tavaran muodosta, on pidettivd kaikkia sellaisia muotoja, joiden olen-
naiset ominaispiirteet johtuvat pyrkimisesti kyseiseen tulokseen, eikd tiltd osin
ole merkitystd silld, ettd timi tulos voidaan saavuttaa myos kiyttimailld toi-
senlaista muotoa. Jos merkki tdyttid ndmi edellytykset, merkin mahdollista

erottamiskykyd ei ole tarpeen tutkia.
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