TUOMIO 24.6.2004 — ASIA C-49/02

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

24 paiviand kesakuuta 2004

Asiassa C-49/02,

jonka Bundespatentgericht (Saksa) on saattanut EY 234 artiklan nojalla yhteisGjen
tuomioistuimen kisiteltdviksi saadakseen tissid kansallisessa tuomioistuimessa
vireilla olevassa asiassa

Heidelberger Bauchemie GmbH

ennakkoratkaisun jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsdddinnon ldhentdmisesté 21 péi-
vind joulukuuta 1988 annetun ensimméisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY
(EYVL 1989, L 40, s. 1) 2 artiklan tulkinnasta,

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja C. W. A. Timmermans sekd
tuomarit J.-P. Puissochet, J. N. Cunha Rodrigues (esittelevd tuomari), R. Schintgen
ja N. Colneric,

julkisasiamies: P. Léger,
kirjaaja: apulaiskirjaaja H. von Holstein,

* Qikeudenkiyntikieli: saksa,
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ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittineet

— Heidelberger Bauchemie GmbH, edustajanaan Rechtsanwalt V. Schmitz,

—  Alankomaiden hallitus, asiamiehen#éin H. G. Sevenster,

— Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehenéén P. Ormond, avustajanaan
barrister D. Alexander,

— Euroopan yhteisdjen komissio, asiamiehinéén N. B. Rasmussen ja T. Jiirgensen,

ottaen huomioon suullista kisittelyé varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan Heidelberger Bauchemie GmbH:n ja komission 6.11.2003 pidetyssi
istunnossa esittdmit suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 15.1.2004 pidetyssi istunnossa esittdmén ratkaisuehdo-
tuksen,
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on antanut seuraavan

tuomion

Bundespatentgericht on esittinyt yhteisojen tuomioistuimelle 22.1.2002 tekeméllain
paitokselld, joka on saapunut yhteis6jen tuomioistuimeen 20.2.2002, EY 234 artiklan
nojalla kaksi ennalkoratkaisukysymysté jésenvaltioiden tavaramerkkilainsiddnnon
léhentidmisestd 21 péivind joulukuuta 1988 annetun ensimméisen neuvoston
direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jiljempind direktiivi) 2 artiklan
tulkinnasta.

Niama kysymykset on esitetty asiassa, jossa kantajana on Heidelberger Bauchemie
GmbH (jéljempénd Heidelberger Bauchemie) ja joka koskee Deutsches Patentamtin
(Saksan patenttivirasto, jiljempénd patenttivirasto) kieltdytymistd rekisteroiméistd
tavaramerkiksi sinistd ja keltaista virid tiettyjd rakennusalan tavaroita varten.

Asiaa koskevat oikeussdannot

TRIPS-sopimus

Teollis- ja tekijinoikeuksien kauppaan liittyvistd nidkokohdista tehty sopimus
(jaljempéna TRIPS-sopimus), joka on liitteend 15.4.1994 tehdyssi Maailman
kauppajérjeston perustamissopimuksessa, hyviksyttiin Euroopan yhteisén puolesta
sen toimivaltaan kuuluvien asioiden osalta 22.12.1994 tehdylld neuvoston paitok-
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selld 94/800/EY (EYVL L 336, s. 1 ja 214). Se tuli voimaan 1.1.1995. TRIPS-
sopimuksen 65 artiklan 1 kappaleen mukaan jisenet eivdt kuitenkaan olleet
velvollisia soveltamaan sen mdidriyksia ennen yhden vuoden pituisen yleisen
madraajan paattymisté eli ennen 1.1.1996.

TRIPS-sopimuksen 15 artiklan 1 kappaleessa miaritain seuraavaa:

"Mika tahansa merkki tai merkkien yhdistelmi, jolla tietyn yrityksen tavarat tai
palvelut voidaan erottaa toisen yrityksen tavaroista tai palveluista, voi olla
tavaramerkki. Sellaiset merkit, erityisesti nimid sisdltidvit sanat, kirjaimet, numerot,
kuvailevat elementit ja virien yhdistelmdt samoin kuin sellaisten merkkien
yhdistelmidt tulee voida rekisterdidd. Milloin merkit eivit luonnostaan kykene
erottamaan asianomaisia tavaroita tai palveluja, jisen voi asettaa rekisterdinnin
edellytykseksi, ettd erottamiskykyisyys on hankittu kidytén avulla. Jisen voi edellyttas
rekisterdinnin edellytykseni, ettd merkit ovat silmin havaittavissa.”

Yhteison lainsddddnto

Direktiivin 2 artiklan, jonka otsikkona on “Tavaramerkin muodostavat merkit”,
sanamuoto on seuraava:

"Tavaramerkkind voi olla mikd tahansa merkki, joka voidaan esittid graafisesti,
erityisesti sanoin, henkilonnimet mukaan lukien, kuvioin, kirjaimin, numeroin taikka
tavaroiden tai niiden pidllyksen muodon avulla, jos sellaisella merkilli voidaan
erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.”
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Direktiivin 3 artiklassa, jonka otsikkona on "Rekisterdinnin esteet ja mitéttomyys-
perusteet”, séidetdén seuraavaa:

”1‘

Seuraavia merkkejd ei saa rekister6idd tai, jos ne on rekisterdity, ne on
julistettava mitattomiksi:

merkit, jotka eiviit voi olla tavaramerkkeini;

tavaramerkit, joilta puuttuu erottuvuus;

yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinnéistd muodostuvat tavaramerkit,
jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua,
madrad, kayttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd alkuperdd, tavaroiden
valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden

tai palvelujen ominaisuuksia;

yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinndistd muodostuvat tavaramerkit,
jotka ovat tulleet yleisessd kielenkéytossa tai hyvan kauppatavan mukaan
tavanomaisiksi;

3. Tavaramerkiltd ei saa evitd rekisterdintia tai sité julistaa mitdttéméksi 1 kohdan b,
c tai d alakohdan mukaisesti, jos tavaramerkki on ennen rekisteréintihakemuksen
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tekopiivid kiytossd tullut erottuvaksi. Jasenvaltio voi sadtad, ettd tdimd koskee myds
tavaramerkkis, joka on tullut erottuvaksi rekisterdintihakemuksen tekopdivéin tai
rekisterdintipéivin jalkeen.

Saksan lainsdddinto

Lokakuun 25 piivind 1994 annetun Gesetz iiber den Schutz von Marken und
sonstigen Kennzeichnungen -nimisen lain (laki tavaramerkkien ja muiden erottavien
tunnusten suojasta, BGBL 1994 1, s. 3082; jiljempéind Markengesetz), joka sisiltyy
1.1.1995 voimaan tulleen Gesetz zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung
der Ersten Richtlinien (laki tavaramerkkilain muuttamisesta ja ensimmdisen
direktiivin tiytintdonpanosta) 1 §:4én, tarkoituksena on panna direktiivi tiytdnt66n
Saksan lainsdddannossa.

Markengesetzin 3 §:n 1 momentissa sdddetddn seuraavaa:

"Tavaramerkkind voi olla miké tahansa merkki eli erityisesti sanat, henkilénnimet
mukaan lukien, kuviot, kirjaimet, numerot, d&nimerkit, kolmiulotteiset muodot,
mukaan lukien tavaran tai sen pakkauksen muoto, sekd ulkoasu muilta osin, mukaan
lukien virit ja vériyhdistelmit, jos sellaisella merkilld voidaan erottaa yrityksen
tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.”
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9 Markengesetzin 8 §:ssd sdéidetddn seuraavaa:

1) Tavaramerkiksi ei voida rekisterdidé sellaisia 3 §:ssd tarkoitettuja suojelemis-
kelpoisia merkkejd, joita ei voida esittdd graafisesti.

2) Sellaisia tavaramerkkejd ei voida rekisteroida,

1. joilta puuttuu erottamiskyky kyseessd olevien tavaroiden ja palvelujen osalta,

3) Témén pykildn 2 momentin 1, 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta, jos tavaramerkki on
ennen rekisterdintihakemuksen ratkaisemista vakiintunut asianomaisessa koh-
deryhméssi sen vuoksi, ettd sitd on kiytetty niiden tavaroiden tai palvelujen
tunnusmerkking, joita varten tavaramerkin rekisterdintid haetaan.”

Padasian oikeudenkiynti ja ennakkoratkaisulysymykset

10 Heidelberger Bauchemie haki 22.3.1995 patenttivirastolta tavaramerkkirekisterdintia
siniselle ja keltaiselle virille. Osassa "tavaramerkkikuvaus” oli suorakulmainen
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paperinpala, jonka ylipuolisko oli viriltddn sininen ja alapuolisko oli vériltdan
keltainen. Hakemuksen liitteend oli seuraava tavaramerkkiselitys:

"Hakemuksessa mainittu tavaramerkki muodostuu hakijan toiminimen véreistd,
joita kéytetddn kaikissa ajateltavissa olevissa muodoissa ja erityisesti pakkauksissa ja
etiketeissi.

Virit ovat tarkemmin ottaen seuraavat:

RAL 5015/HKS 47 — sininen

RAL 1016/HKS 3 — keltainen.”

Tavaramerkkirekisterdintid haettiin joukolle erilaisia rakennusalan tuotteita, mukaan
lukien liimat, liuotteet, lakat, maalit, voiteluaineet ja eristysmateriaalit.

Patenttivirasto hylkdsi tdmén hakemuksen 18.9.1996 tekemilladn péadtokselld
yhtailtd silld perusteella, ettd merkki, jonka rekisterdintid oli haettu, ei voinut
muodostaa tavaramerkkii eikd siti voitu esittdd graafisesti, ja toisaalta silla
perusteella, ettd se ei ollut erottamiskykyinen. Patenttivirasto kuitenkin tarkasteli
kantaansa uudelleen Bundesgerichtshofin (Saksa) asiassa "virimerkki keltainen/
musta” 10.12.1998 antaman tuomion johdosta. Se myénsi 2.5.2000 tekemdsséiin
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pddtoksessd, ettd virit voivat periaatteessa muodostaa tavaramerkin, mutta hylkési
hakemuksen erottamiskyvyn puuttumisen vuoksi. Heidelberger Bauchemie valitti
tastd padtoksestd Bundespatentgerichtiin.

Bundespatentgericht on katsonut, ettd on epévarmaa, voidaanko &iriviivattomia
abstrakteja vérimerkkejd pitdd “merkkeind”, jotka voidaan esittdd graafisesti
direktiivin 2 artiklassa tarkoitetussa mielessd. Sen mukaan tuossa sdéinnoksessé
tarkoitetaan merkkeji, jotka ovat selvésti madriteltyja ja konkreettisia, valittomasti
havaittavissa ja jotka voidaan esittdd graafisesti. Direktiivin 2 artiklassa sédddetty,
merkin graafista esitettdvyyttd koskeva vaatimus mahdollistaa tavaramerkkilainsaa-
dénnén mukaan rekisteréimisen edellytyksend olevan tésmaéllisyysperiaatteen
huomioon ottamisen. Bundespatentgerichtin mukaan on epdvarmaa, voiko abstrakti
varimerkki olla tdmén periaatteen mukainen. Direktiivin 2 artiklaa on siksi tulkittava
sen ratkaisemiseksi, kuuluvatko abstraktit vérit tai vériyhdistelmat tavaramerkki-
kelpoisten merkkien joukkoon. On myds tutkittava sitd, missé méérin abstraktien
varimerkkien suoja on sovitettavissa yhteen muiden markkinaosapuolten kannalta
tirkedn oikeusvarmuuden takaamisen kanssa ja rajoitetaanko tdlld tavaroiden tai
palvelujen vapaata liikkuvuutta niin, etti tavaramerkkien haltijoille annetaan liian
kattavia monopolioikeuksia, jotka eivit ole kilpailijoiden ndkokulmasta hyviksytta-
vissd.

Tdssd tilanteessa Bundespatentgericht on pdéttinyt lykdtd ratkaisun antamista
asiassa ja esittdd yhteisojen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"Tayttavatko sellaiset virit tai vériyhdistelmit, jotka halutaan rekisterdidd tavara-
merkeiksi abstraktissa ja &ériviivattomassa muodossa ja joiden virisdvyt on
tdsmennetty sanallisesti ja esittdmalld vérimalli (vérindyte) sekd nimetty tarkoin
tietyn hyviksytyn vériluokittelujirjestelmén mukaisesti, [direktiivin] 2 artiklassa
asetetut tavaramerkkikelpoisuutta koskevat vaatimukset?
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Onko tillainen niin sanottu ’(abstrakti) virimerkki’ direktiivin 2 artiklassa
tarkoitetulla tavalla erityisesti

a) merkki,

b) soveltuva alkuperin ilmoittamiseen erottamiskykyiselld tavalla ja

c) esitettdvissd graafisesti?”

Ennakkoratkaisukysymykset

Kysymyksilldén, joita on syytd kisitelld yhdesss, kansallinen tuomioistuin kysyy
pidasiassa sitd, voivatko abstraktissa ja dériviivattomassa muodossa kuvatut vérit tai
viriyhdistelmidt muodostaa tavaramerkin direktiivin 2 artiklassa tarkoitetussa
mielessé ja jos nédin on, milld edellytyksilld.

Yhteisojen tuomioistuin totesi tiltd osin asiassa C-104/01, Libertel, 6.5.2003
antamansa tuomion 24-26 kohdassa, ettd Euroopan unionin neuvosto ja komissio
ovat antaneet yhteisen julistuksen, joka on siséllytetty neuvoston sen kokouksen
poytikirjaan, jonka kuluessa direktiivi hyviksyttiin ja jonka mukaan neuvosto ja
komissio "katsovat, ettd 2 artiklassa ei suljeta pois sitd — — etté viriyhdistelma tai
yksi ainoa véri voitaisiin rekisterdidé tavaramerkiksi — — mikd kuitenkin edellyttas
sitd, ettd vériyhdistelmédn tai vérin perusteella yhden yrityksen tavarat tai palvelut
voidaan erottaa muiden yritysten tavaroista tai palveluista” (sisimarkkinoiden
harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) virallinen lehti nro 5/96, s. 607).
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Tillaista julistusta ei voida ottaa huomioon tulkittaessa johdetun oikeuden
saannosti silloin kun, kuten nyt esilld olevassa asiassa, julistuksen sisilto ei kuvastu
milldén tavoin kyseisen sa@nnéksen sanamuodosta, jolloin silld ei ole oikeudellista
merkitystd (ks. asia C-292/89, Antonissen, tuomio 26.2.1991, Kok. 1991, s. I-745,
Kok. Ep. XI, s. I-67, 18 kohta ja asia C-329/95, VAG Sverige, tuomio 29.5.1997,
Kok. 1997, s. 1-2675, 23 kohta). Neuvosto ja komissio ovat lisdksi nimenomaisesti
mydntineet timédn rajoituksen julistuksensa johdanto-osassa, jonka mukaan
"seuraavassa esitettdvit neuvoston ja komission lausumat eivit ole osa titd
direktiivid, eikd niilld oteta kantaa siihen, miten Euroopan yhteiséjen tuomioistui-
men olisi tulkittava direktiivid”.

Niinpd yhteis6jen tuomioistuimen tehtivéni on vahvistaa, onko direktiivin 2 artiklaa
tulkittava siten, ettd vérit tai vériyhdistelmit, joita rajoittavaa tilaa ei ole ilmaistu,
voivat muodostaa tavaramerkin, ja jos ndin on, milld edellytyksilld.

TRIPS-sopimuksen 15 artiklan 1 kappaleessa miéritédn, ettd "vérien yhdistelmit
— — tulee voida rekisterdidd”. Tuossa sopimuksessa ei kuitenkaan miéritelld
késitettd "vérien yhdistelmat”?

Koska Euroopan yhteisé on TRIPS-sopimuksen sopimuspuoli, sen on tulkittava
tavaramerkkilainséddédntodén mahdollisuuksien mukaan tuon sopimuksen sana-
muodon ja tarkoituksen valossa (ks. vastaavasti asiassa C-53/96, Hermes, 16.6.1998
annetun tuomion (Kok. 1998, s. 1-3603) 28 kohta).

Niin ollen on tutkittava, voidaanko direktiivin 2 artiklaa tulkita siten, ettd "virien
yhdistelmét” voivat muodostaa tavaramerkin.
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Muodostaakseen tavaramerkin direktiivin 2 artiklassa tarkoitetussa mieless# vérien
tai viriyhdistelmien on tdytettdvi kolme edellytystd. Niiden on ensinnikin
muodostettava merkki. Toiseksi timd merkki on voitava esittdd graafisesti.
Kolmanneksi merkilli on voitava erottaa tietyn yrityksen tavarat tai palvelut muiden
yritysten tavaroista tai palveluista (ks. vastaavasti em. asiassa Libertel annetun
tuomion 23 kohta.

Kuten yhteisojen tuomioistuin on jo todennut, virit ovat tavallisesti pelkki esineen
ominaisuus (em. asiassa Libertel annetun tuomion 27 kohta). Jopa erityiselld kaupan
alalla virejd ja vériyhdistelmid kéytetddn yleensd niiden vetovoiman tai koristeelli-
suuden vuoksi ilman, ett niilld olisi jokin merkityssisalt6. Ei kuitenkaan voida sulkea
pois sitd, ettd vérit tai viriyhdistelmét voivat tavaran tai palvelun yhteydessd
muodostaa merkin.

Sovellettaessa direktiivin 2 artiklaa on osoitettava, ettd ne vérit tai variyhdistelmit,
joiden rekistertintid on haettu, esiintyvit kiyttoyhteydessidn todellakin merkkind.
Tdmén vaatimuksen pddmadrdnd on erityisesti estdd se, ettd tavaramerkkioikeutta
kéytetddn védrin perusteettoman kilpailuedun saamiseksi.

Listiksi yhteisdjen tuomioistuimen oikeuskéytdnnostd (asia C-273/00, Sieckmann,
tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. I-11737, 46-55 kohta ja em. asiassa Libertel
annetun tuomion 28 ja 29 kohta) ilmenee, ettd direktiivin 2 artiklassa tarkoitetulla
graafisella esitykselld merkki on voitava esittdd visuaalisesti erityisesti kuvioiden,
viivojen tai kirjoitusmerkkien avulla siten, ettd merkki voidaan tunnistaa tasmélli-
sesti.

Tavaramerkkien rekisterdintijirjestelmén hyvi toiminta edellyttéd tallaista tulkintaa,
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Graafisen esityksen vaatimuksen tehtdvdnd on erityisesti tdsmentdd itse tavara-
merkki, jotta voidaan mééritelld rekisteroidyn tavaramerkin haltijalleen antaman
suojan tarkka kohde.

Tavaramerkin rekisterdinnilld julkiseen rekisteriin pyritddn nimittdin tekemédén
sithen tutustuminen helpoksi toimivaltaisille viranomaisille ja yleisolle, erityisesti
taloudellisille toimijoille.

Yhtdaltd toimivaltaisten viranomaisten on tunnettava selvésti ja tdsméllisesti
tavaramerkin muodostavien merkkien luonne, jotta ne voivat téyttda velvollisuu-
tensa, jotka liittyvit rekisterdintihakemusten ennakolta tapahtuvaan tutkimiseen
sekd tarkoituksenmukaisen ja tdsmaéllisen tavaramerkkirekisterin julkaisuun ja
yllapitoon.

Toisaalta taloudellisten toimijoiden on voitava selvisti ja tdsmallisesti varmistua
suoritetuista rekisteréinneistd tai niiden nykyisten tai mahdollisten kilpailijoiden
esittdmistd rekisterdintihakemuksista, ja niiden on siten voitava saada kolmansien
oikeuksia koskevat merkitykselliset tiedot.

Niéin ollen téyttdakseen rekisterdidyn tavaramerkin tehtivinsd merkistd on voitava
tehdd tdsméllinen ja muuttumaton havainto, joka takaa sen, ettd kyseinen
tavaramerkki osoittaa alkuperén. Kun otetaan huomioon tavaramerkin rekisterdin-
nin kesto ja se, ettd tavaramerkki voidaan uudistaa jokseenkin pitkiksi ajanjaksoiksi
siten kuin direktiivissd séédetédn, esityksen on myds oltava kestdva.

Téstd seuraa, ettd direktiivin 2 artiklassa tarkoitetun graafisen esityksen on oltava
erityisesti tdsméllinen ja kestdvi.
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Tamin vuoksi kahden tai useamman abstraktissa ja #driviivattomassa muodossa
kuvatun virin graafiseen esitykseen tulee siséltyd systemaattinen sommitelma, jossa
kyseess# olevat virit on yhdistetty keskendén ennalta madritylld ja muuttumatto-
malla tavalla.

Pelkki kahden tai useamman virin yhdistelmé ilman muotoa tai adriviivoja taikka
pidasiassa kyseessd olevan kaltainen maininta kahdesta tai useammasta véristd
"kaikissa ajateltavissa olevissa muodoissa” ei osoita sellaista tdsmallisyyttd ja
muuttumattomuutta, jota vaaditaan direktiivin 2 artiklassa, sellaisena kuin sitd on
tulkittu tdméin tuomion 25-32 kohdassa.

Téllaiset esitystavat mahdollistaisivat nimittdin lukuisia eri yhdistelmid, ja tdstd
syystd kuluttaja ei voisi tunnistaa ja painaa mieleensi sellaista erityistd yhdistelma,
jota hén voisi kiyttdd varmuudella hyvikseen myohempéd ostosta tehdessidn,
eiviitkd myoskédn toimivaltaiset viranomaiset ja taloudelliset toimijat voisi tietdd
tavaramerkin haltijan suojattujen oikeuksien laajuutta.

Mitid tulee tapaan, jolla kukin kyseessi olevista vireisté esitetéén, edelld mainitussa
asiassa Libertel annetun tuomion 33, 34, 37, 38 ja 68 kohdasta kiy ilmi, ettd se, ettd
kyseessd olevasta véristd esitetdéin vérindyte ja vérid kuvataan samassa yhteydessi
kansainvilisesti hyviksytylld virien yksildimiskoodilla, voi muodostaa direktiivin
2 artiklassa tarkoitetun graafisen esityksen.

Sen kysymyksen osalta, voidaanko vireilld tai védriyhdistelmilld tuossa sa@nnéksessi
tarkoitetussa mieless# erottaa tietyn yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten
tavaroista tai palveluista, on arvioitava sité, voidaanko kyseess# olevilla vireilld tai
vériyhdistelmilld vilittdd tisméllisid tietoja erityisesti tavaran tai palvelun alkupe-
risti,
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Edelld mainitussa asiassa Libertel annetun tuomion 40, 41 ja 65-67 kohdasta seuraa,
ettd vaikka vireilld voidaankin valittéa tiettyja mielleyhtymid ja herdttad tunteita, ne
kuitenkin luonteensa puolesta soveltuvat huonosti vélittdmédn tésmadllisid tietoja.
Néin on varsinkin siitd syystd, ettd vireja tavanomaisesti kiytetdén suuressa méaérin
mainoksissa sekd tavaroiden ja palveluiden myymisessd niiden vetovoiman takia
ilman, ettd niilld vélitettéisiin mitdén tdsmallistd viestid.

Vireilld ei ole ldhtokohtaista erottamiskykyéd kuin poikkeuksellisissa olosuhteissa,
mutta ne voivat mahdollisesti kiytossi tulla erottamiskykyisiksi tavaramerkkihake-
muksessa mainittujen tavaroiden tai palvelujen osalta.

Edelld esitetyissd rajoissa on myoOnnettévé, ettd abstraktissa ja &ériviivattomassa
muodossa kuvatuilla véreilld tai vériyhdistelmilld voidaan kyetd erottamaan tietyn
yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista direktiivin
2 artiklassa tarkoitetussa mielessd.

On syytd lisdtd, ettd vaikka vériyhdistelmd, jonka rekisterdintid tavaramerkiksi
haetaan, tdyttdisi direktiivin 2 artiklassa asetetut tavaramerkkikelpoisuutta koskevat
edellytykset, tavaramerkkien rekisterdimiseen toimivaltaisen viranomaisen on tdmén
liséksi tutkittava, tiyttddko kyseinen yhdistelmd muut edellytykset, joista sdddetdan
erityisesti direktiivin 3 artiklassa, jotta se voitaisiin rekister6idd tavaramerkiksi
rekisterdintid hakeneen yrityksen tavaroita tai palveluita varten. Tutkimuksessa on
otettava huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvit seikat, joihin kuuluu
tilanteesta riippuen sen merkin kéytto, jonka rekisterdintié tavaramerkiksi haetaan
(em. asiassa Libertel annetun tuomion 76 kohta ja asia C-363/99, Koninklijke KPN
Nederland, tuomio 12.2.2004, 37 kohta, ei vield julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
Téllaisessa tutkimuksessa on myos otettava huomioon yleinen etu, jonka mukaan
sen tyyppisid tavaroita tai palveluja, joita varten rekisteréintid on haettu, tarjoavien
toisten toimijoiden mahdollisuutta kiyttd4 véreji ei saa aiheettomasti rajoittaa (em.
asiassa Libertel annetun tuomion 52-56 kohta).
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Edell esitetyn valossa esitettyihin kysymyksiin on vastattava siten, ettd sellaiset varit
tai vériyhdistelmit, jotka halutaan rekister6idd tavaramerkeiksi abstraktissa ja
aariviivattomassa muodossa ja joiden virisivyt on tdsmennetty sanallisesti ja
esittimailld virimalli sekd nimetty tarkoin kansainvilisesti hyviksytyn vériluokitte-
lujdrjestelmén mukaisesti, voivat muodostaa tavaramerkin direktiivin 2 artiklassa
tarkoitetussa mielessd, jos

— osoitetaan, ettid kyseiset virit tai vdriyhdistelmat esiintyvit kéyttdyhteydesséén
todellakin merkking, ja jos

— rekisterdintihakemukseen sisiltyy systemaattinen sommitelma, jossa kyseessi
olevat virit on yhdistetty keskendin ennalta médritylld ja muuttumattomalla
tavalla,

Vaikka viriyhdistelmi téyttéisi direktiivin 2 artiklassa asetetut tavaramerkkikelpoi-
suutta koskevat edellytykset, tavaramerkkien rekisterdimiseen toimivaltaisen viran-
omaisen on timén lisiksi tutkittava, tayttddko kyseinen yhdistelmd muut
edellytykset, joista siéidetéin erityisesti samaisen direktiivin 3 artiklassa, jotta se
voitaisiin rekistersidi tavaramerkiksi rekisterdintid hakeneen yrityksen tavaroita tai
palveluita varten. Tutkimuksessa on otettava huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen
liittyviit seikat, joihin kuuluu tilanteesta riippuen sen merkin kiytts, jonka
rekisterdintid tavaramerkiksi haetaan. Téllaisessa tutkimuksessa on myds otettava
huomioon yleinen etu, jonka mukaan sen tyyppisid tavaroita tai palveluja, joita
varten rekisterdinti# on haettu, tarjoavien toisten toimijoiden mahdollisuutta kayttas
vérejd ei saa aiheettomasti rajoittaa.
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Oikeudenkiyntikulut

Yhteisojen tuomioistuimelle huomautuksensa esittineille Alankomaiden ja Yhdisty-
neen kuningaskunnan hallituksille ja komissiolle aiheutuneita oikeudenkéyntikuluja
ei voida mdadrdtd korvattaviksi. Péddasian asianosaisten osalta asian kisittely
yhteisdjen tuomioistuimessa on vilivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireilld
olevan asian kisittelyssd, minké vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on péaattaa
oikeudenkéyntikulujen korvaamisesta.

Nailld perusteilla

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on ratkaissut Bundespatentgerichtin 22.1.2002 tekemilldén paatokselld esittdmit
kysymykset seuraavasti:

Sellaiset virit tai viriyhdistelmiit, jotka halutaan rekisteroidd tavaramerkeiksi
abstraktissa ja ddriviivattomassa muodossa ja joiden virisdvyt on tismennetty
sanallisesti ja esittimdlld vérimalli sekd nimetty tarkoin kansainvilisesti
hyviksytyn viriluokittelujirjestelmén mukaisesti, voivat muodostaa tavara-
merkin jisenvaltioiden tavaramerkkilainsidididnnon lihentimisestid 21 pdivini
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joulukuuta 1988 annetun ensimmiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY
2 artiklassa tarkoitetussa mieless, jos

— osoitetaan, etti Kkyseiset virit tai viriyhdistelmit esiintyvit kayttéyh-
teydessiin todellakin merkkind, ja jos

— rekisterdintihakemukseen sisiltyy systemaattinen somimitelma, jossa
kyseessi olevat virit on yhdistetty keskendin ennalta midritylld ja
muuttumattomalla tavalla.

Vaikka viriyhdistelmi tdyttidisi direktiivin 2 artiklassa asetetut tavaramerkki-
kelpoisuutta koskevat edellytykset, tavaramerkkien rekisterdimiseen toimival-
taisen viranomaisen on timiin lisiksi tutkittava, tiyttaiko kyseinen yhdistelmi
muut edellytykset, joista siédetiién erityisesti samaisen direktiivin 3 artiklassa,
jotta se voitaisiin rekisteréidd tavaramerkiksi rekisterdintia hakeneen yrityksen
tavaroita tai palveluita varten, Tutkimuksessa on otettava huomioon kailki
kyseiseen tapaukseen liittyviit seikat, joihin kuuluu tilanteesta riippuen sen
merkin kiyttd, jonka rekisterdintid tavaramerkiksi haetaan. Tillaisessa
tutkimuksessa on myds otettava huomioon yleinen etu, jonka mukaan sen
tyyppisid tavaroita tai palveluja, joita varten rekisterdintiii on haettu, tarjoavien
toisten toimijoiden mahdollisuuntta kiiyttiid viireji ei saa aiheettomasti rajoittaa.

Timmermans Puissochet Cunha Rodrigues

Schintgen Colneric
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Julistettiin Luxemburgissa 24 péivini kesidkuuta 2004.

R. Grass C. W. A. Timmermans

kirjaaja toisen jaoston puheenjohtaja
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