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PHILIPPE LEGER
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1. Esilld olevassa asiassa on jilleen kysymys
siitd, voivatko virit itsessdin, toisin sanoen
virit ilman muotoja ja #driviivoja, olla
neuvoston ensimmiisen direktiivin 89/104/
ETY? 2 artiklassa tarkoitettu tavaramerkki.
Yhteistjen tuomioistuin on asiassa C-104/01,
Libertel, 6.5.2003 antamassaan tuomiossa>
lausunut siitd, tdyttddko viri itsessdén tuossa
artiklassa sdiidetyt edellytykset. Nyt esilld
olevassa asiassa Bundespatentgericht (teollis-
oikeusasioita kisittelevd liittovaltion tuo-
mioistuin) (Saksa) kysyy, voiko kaksi vérid
itsessiin, toisin sanoen kaksi viirid sellaise-
naan, ilman muotoa tai #ériviivoja ja ilman,
ettd niitd on jérjestetty keskendén mihinkadn
tiettyyn muodostelmaan, muodostaa maini-
tussa 2 artiklassa tarkoitetun tavaramerkin,

1 Asiaa koskevat oikeussiinnét

A Yhteison lainsdddinto

2. Direktiivilli on tarkoitus poistaa sellaiset
jisenvaltioiden tavaramerkkilainsidddnndssa

1 — Alkuperdinen kiell: ranska.

2 — Jiisenvaltioiden tavaramerkkilainsdidinnon Hihentimisestd
21 piiviind joulukuuta annettu direktitvi (EYVL 1989, L 40,
s. 1; jaljempiing direktiivi),

3 — Kok. 2003, s. 1-3793.

olevat erot, jotka vowat vidristdd kilpailua
yhtelsmarkkmmlla. Silli pyritdén ldhentd-
mién niitd jisenvaltioiden tavaramerkkilain-
sdddinnon sadnnoksid, jotka vahttomlmmm
vaikuttavat sisimarkkinoiden toimintaan,®

Niihin s#innoksiin kuuluvat tavaramerkin
reklsteromnm edellytykset midrittelevit
sidinnokset® ja saannénmukaisesti rekiste-
roityjen tavarame1kl<1en saaman suojan méi-
rittdvit sainnokset,”

3. Direktiivin 2 artiklassa miiritelliin mer-
kit, jotka voivat muodostaa tavaramerkin.
Artiklan sanamuoto on seuraava:

"Tavaramerkkind voi olla mikd tahansa
merkki, joka voidaan esittdd graafisesti,
erityisesti sanoin, henkildnnimet mukaan
lukien, kuvioin, kirjaimin, numeroin taikka
tavaroiden tai niiden péillyksen muodon

4 — Johdanto-osan ensimmiinen perustelukappale.
5 — Kolmas perustelukappale,
Takannal

6 — Seitsemi: per
7 — Yhdeksiis pcrusle]ul\appﬁle
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avulla, jos sellaisella merkilli voidaan erottaa
yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritys-
ten tavaroista tai palveluista.”

4. Direktiivin 3 artiklassa luetellaan rekiste-
réinnin esteet ja mitittdmyysperusteet, jotka
voidaan esittdd tavaramerkin rekisterdintii
vastaan. Tuon artiklan 1 kohdan
b alakohdassa sididetddn, ettd tavaramerk-
kejd, joilta puuttuu erottamiskyky, ei saa
rekistersida, tai jos ne on rekisteréity, ne on
julistettava mitittomiksi.

5. Direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa sidde-
tddn, ettd tavaramerkiltd ei saa eviiti rekiste-
rointid tai jos se on rekisterdity, sitd ei saa
julistaa mitéttémiksi saman artiklan 1 koh-
dan b alakohdan mukaisesti, jos tavara-
merkki on ennen rekistersintihakemuksen
tekopdivdd kiytossd tullut erottamiskykyi-
seksi.

B Kansallinen lainsdddants -

6. Lokakuun 25 pdivind 1994 annetun
Gesetz iiber den Schutz von Marken und
sonstigen Kennzeichnungen -nimisen lain ®
(Saksan laki tavaramerkkien ja muiden erot-

8 — Jéljempind Markengesetz.
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tavien tunnusten suojasta), jolla direktiivi on
pantu tdytintdon Saksan oikeudessa ja joka
tuli voimaan 1.1.1995,9 3 §:n 1 momentissa
todetaan, ettd tavaramerkkind voidaan suo-
jata “mitd tahansa merkkis eli erityisesti — —
vdrid ja vériyhdistelmid, jos sellaisella mer-
killd voidaan erottaa yrityksen tavarat tai
palvelut muiden yritysten tavaroista tai
palveluista”,

7. Markengesetzin 8 §:ssd todetaan, ettd
tavaramerkiksi ei voida rekisterdidd sellaisia
3 §:sséd tarkoitettuja suojelemiskelpoisia
merkkejd, joita ei voida esittdd graafisesti,
eikd sellaisia merkkejd, joilta puuttuu erot-
tamiskyky niiden tavaroiden ja palvelujen
osalta, joita varten tavaramerkin rekistersin-
tid haetaan. Pykdldssd sdddetdiin myds, etti
nditd perusteita ei sovelleta, jos tavaramerkki
on ennen rekisterdintihakemuksen ratkaise-
mista vakiintunut asianomaisessa kohderyh-
missi sen vuoksi, ettd sitd on kiytetty ndiden
tavaroiden tai palvelujen tunnusmerkkin.

I1 Tosiseikat ja padasia

8. Heidelberger Bauchemie GmbH -niminen
yhti6 *° haki 22.3.1995 Deutsches Patent-
und Markenamtissa (Saksan patentti- ja
tavaramerkkivirasto) tavaramerkkirekiste-

9 — BGB1, 1994 ], s. 3082,
10 — Jdljempind Heidelberger Bauchemie.
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réintid siniselle ja keltaiselle vérille. Tavara-
merkin kuvauksen siséltiviissi hakemuksen
osassa oli suorakulmainen paperinpala, jonka
yldpuolisko oli viriltddn sininen ja alapuo-
lisko oli vériltddn keltainen. Tavaramerkkise-
litys oli seuraava:

"Hakemuksessa mainittu tavaramerkki muo-
dostuu hakijan toiminimen vireistd, joita
kiytetiidn kaikissa ajateltavissa olevissa muo-
doissa ja erityisesti pakkauksissa ja etike-
teissd.

Virit ovat tarkemmin ottaen seuraavat:

RAL 5015/HKS 47 — sininen

RAL 1016/HKS 3 — keltainen.”

9. Riidanalaista rekisterdintid haettiin suu-
relle midrille rakennustoiminnassa kéytetta-
vid tuotteita, kuten lisi- ja liima-aineet,
hartsit, irrotus-, suoja-, puhdistus-, tiiviste-
ja saumaustiyttéaineet, maalit, lakat, lim-
méneristysaineet, rakennusaineet, sementit,
rappausaineet sekii painepistoolit ja ruisku-
laitteet.

10. Deutsches Patent- und Markenamt hyl-
kisi tdimén hakemuksen 18.9.1996 tekemil-
lddn pi#dtokselld silld perusteella, ettd
kyseessd oleva merkki ei voinut muodostaa
tavaramerkkid. Paddtoksessd todettiin, ettd
ddriviivattomat eli muodottomat tai hahmot-
tomat abstraktit virit tai viriyhdistelmét
eivit ole sellaisia Markengesetzin 3 §:ssi
tarkoitettuja merkkejd, joita voidaan suojata
tavaramerkkeind.

11. Heidelberger Bauchemie vetosi tdmén
jilkeen Bundesgerichtshofin asiassa "viri-
merkki keltainen/musta” 10.12.1998 anta-
maan tuomioon, ! jossa kyseinen tuomiois-
tuin totesi, ettd #iriviivattomat abstraktit
vérit ja viriyhdistelmit voivat muodostaa
tavaramerkin.

12, Deutsches Patent- und Markenamt —
vaikka se totesikin, ettd Markengesetzin 3 §:n
mukaiset edellytykset tdyttyivit — hylkési
2.5.2000 tekemillifin pidtokselld hakemuk-
sen uudelleen silli perusteella, etti tavara-
merkiltd puuttui erottamiskyky.

13. Heidelberger Bauchemie valitti téstd
piitoksestd Bundespatentgerichtiin.

11 — GRUR 1999, s. 491,
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III Ennakkoratkaisupyynto

14. Bundespatentgericht on 22.1.2002 teke-
malldan paiatokselld, joka on saapunut yhtei-
sbjen tuomioistuimeen 20.2.2002, p#attdnyt
lykitd ratkaisun antamista asiassa ja esittdi
yhteis6jen tuomioistuimelle nyt esilld olevan
ennakkoratkaisupyynnén.

15. Ennakkoratkaisupyynnon esittdmistd
koskevan piitoksen mukaan Bundespatent-
gerichtilld on pohdittavanaan seuraava prob-
lematiikka: Ennen Saksan uuden tavaramerk-
kilain antamista abstraktin védrin tai viri-
yhdistelmén ei Saksan kansallisessa oikeus-
jarjestyksessd katsottu voivan muodostaa
tavaramerkkid. Vérejd voitiin suojata ainoas-
taan siind konkreettisessa muodossa, jossa
niitd kéytettiin. Uuden lain antamisen jélkeen
oikeuskirjallisuudessa on pédosin hyviksytty
se, ettd abstrakti véri tai vdriyhdistelmd on
tdstd ldhtien tavaramerkkikelpoinen. Timéa
on myds Bundesgerichtshofin omaksuma
nékemys.

16. Bundespatentgericht kuitenkin katsoo,
ettd titd nikemystd vastaan voidaan esittidd
painavia oikeudellisia vasta-argumentteja.
Sen mukaan abstrakti vdrimerkki mahdollis-
taa rajattoman mddrdn ulkoasuja. Kyseessd
on ndin ollen optio sellaisiin myShemmin
muodostettaviin tavaramerkkeihin, joiden
osalta ainoastaan viri on jo mééritelty. Niin
ollen on kyseenalaista, onko abstrakti viri-
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merkki tuossa artiklassa tarkoitettu merkki ja
voidaanko sitd pitdd erottamiskykyisend.

17. Bundespatentgerichtin mukaan abstrak-
tien vérien rekisterdiminen tavaramerkiksi
on lisdksi vastoin tdsmillisyysperiaatetta,
jonka mukaan tavaramerkin rekisterdintiha-
kemuksen nojalla on voitava selvisti méaérit-
t4d suojan kohde. Tamidn edellytyksen tayt-
timiseksi direktiivin 2 artiklassa vaaditaan,
ettd kyseessd oleva merkki on voitava esittdd
graafisesti. Tdmén vaatimuksen tarkoituk-
sena on Bundespatentgerichtin mukaan
my6s mahdollistaa se, ettd voidaan arvioida
direktiivin 3 ja 4 artiklassa olevia rekiste-
roinnin esteitd sekd direktiivin 10 artiklassa
edellytettyd tavaramerkin asianmukaista
kayttéd. Vérimalli ja vérien kuvaaminen
kansainvilisen koodin avulla ei niin ollen
ole direktiivin 2 artiklassa tarkoitettu graafi-
nen esitys, koska téllainen tavaramerkki voi
todellisuudessa esiintyd rajattomassa méd-
rissd eri muotoja.

18. Edelld esitettyjen seikkojen perusteella
Bundespatentgericht pditti esittdd yhteisGjen
tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisu-
kysymykset:

"Tayttavatko sellaiset vérit tai vériyhdistel-
miit, jotka halutaan rekister6idd tavaramer-
keiksi abstraktissa ja #ériviivattomassa
muodossa ja joiden vérisdvyt on tdsmennetty
sanallisesti ja esittimalld virimalli (virindyte)
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sekd nimetty tarkoin tietyn hyviksytyn véri-
luokittelujérjestelmén mukaisesti, [direktii-
vin] 2 artiklassa asetetut tavara-
merkkikelpoisuutta koskevat vaatimukset?

Onko tillainen niin sanottu ’(abstrakti)
virimerkki’ direktiivin 2 artiklassa tarkoite-
tulla tavalla erityisesti

a) merkki,

b) soveltuva alkuperiin ilmoittamiseen
erottamiskykyiselld tavalla ja

c) esitettivissd graafisesti?”

IV Asiassa Libertel annettu tuomio ja
yhteisdjen tuomioistuimen tulkinta direk-
tiivin 2 artiklasta

19. Ennakkoratkaisupyynnon esittdmistd
koskevan padtoksen tekemisen jilkeen
yhteisojen tuomioistuin on antanut tuomion
edelld mainitussa asiassa Libertel. Tuossa
asiassa kansallisen tuomioistuimen kisitelti-
vini ollut asia koski oranssin virin rekiste-

rointid sellaisenaan tavaramerkiksi televies-
tintdalan tavaroita ja palveluja varten. Hoge
Raad der Nederlanden (Alankomaat) esitti
useita ennakkoratkaisukysymyksid siité,
voiko #iriviivattomalla vérilld sellaisenaan
olla tiettyjen tavaroiden ja palvelujen osalta
direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettu erottamiskyky, ja jos ndin on,
milld edellytyksilla.

20. Yhteistjen tuomioistuin katsoi, ettd nii-
den kysymysten tarkastelu edellytti, ettd
ensin ratkaistaan, voiko viri sellaisenaan olla
direktiivin 2 artiklassa tarkoitettu tavara-
merkki. Se totesi, ettd tdltd osin vérin
sellaisenaan on téytettdvd seuraavat kolme
edellytystd: ensinnikin sen on muodostettava
merkki, toiseksi se on voitava esittdd graafi-
sesti ja kolmanneksi silld on voitava erottaa
tietyn yrityksen tavarat tai palvelut muiden
yritysten tavaroista tai palveluista. 12

21. Ensimmadisen edellytyksen osalta yhtei-
sbjen tuomioistuin totesi, ettd vaikkei voida
lihted siitd, ettd véri sellaisenaan on merkki,
koska tavallisesti viri on pelkkéd esineen
ominaisuus, se voi kuitenkin suhteessa tiet-
tyynlgavaraan tai palveluun muodostaa mer-
kin.

12 — Em. asia Libertel (tuomion 23-42 kohta).
13 — Ibidem (tuomion 27 kohta).
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22. Toisen edellytyksen osalta yhteisdjen
tuomioistuin katsoi, ettd viri sellaisenaan
voi olla graafisen esityksen kohteena, kun siti
kuvataan kansainvilisesti hyviksytylld yksi-
loimiskoodilla tai — tietyissd tapauksissa —
timdn virin vérindytteen ja sanallisen
kuvauksen yhdistelmalla, **

23. Kolmannen edellytyksen osalta yhteisd-
jen tuomioistuin katsoi, ettd ei voida sulkea
pois sitd, ettd on tilanteita, joissa viri
sellaisenaan voi osoittaa tietyn yrityksen
tavaroiden tai palvelujen alkuperdd.

24. Tuomioistuin katsoi, ettd véri sellaise-
naan voi edelli mainittujen edellytysten
tdyttyessd muodostaa direktiivin 2 artiklassa
tarkoitetun tavaramerkin, *¢

25. Nididen nikokohtien perusteella yhtei-
s6jen tuomioistuin tarkasteli tdimén jilkeen
Hoge Raad der Nederlandenin esittdmii
ennakkoratkaisukysymyksid niiden arviointi-
perusteiden osalta, jotka kansallisten viran-
omaisten on otettava huomioon arvioidak-
seen varilld sellaisenaan olevaa erottamisky-
kya rekisterdintihakemuksessa tarkoitettujen
tavaroiden ja palvelujen osalta.

14 — Ibidem (tuomion 31-37 kohta).
15 — Ibidem (tuomion 40 ja 41 kohta).
16 — Ibidem (tuomion 42 kohta).
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26. Yhteisdjen tuomioistuin katsoi ensinni-
kin, ettd jotta voidaan arvioida erottamisky-
kyd, joka virilld sellaisenaan voi olla tiettyjen
tavaroiden tai palvelujen osalta, on otettava
huomioon se, ettd on yleisen edun mukaista
olla rajoittamatta aiheettomasti sentyyppisid
tavaroita ja palveluja, joita varten rekisterdin-
tid on haettu, tarjoavien muiden toimijoiden
mahdollisuutta kyttid vireja. 7 Se lisisi, ettd
mitd suurempi on se tavaroiden tai palvelu-
jen midr, joita varten tavaramerkin rekiste-
rointid haetaan, sitd enemmain tavaramerkin
antama oikeus on omiaan olemaan kohtuut-
toman laaja ja siten ristiriidassa védristymit-
tomén kilpailun jdrjestelmdn siilyttdmisen
kanssa, ™

27. Toiseksi yhteisGjen tuomioistuin totesi,
ettd virilld sellaisenaan voidaan katsoa ole-
van direktiivin 3 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa ja 3 kohdassa tarkoitettu
erottamiskyky edellyttéen, ettd kohdeyleison
nikemyksen mukaan sen perusteella kyetéén
tunnistamaan rekisterdintihakemuksessa tar-
koitettu tavara tai palvelu. Se tismensi, ettd
erottamiskyvyn olemassaolo ennen mitdiin
kiyttod on mahdollista havaita vain poik-
keuksellisissa olosuhteissa ja erityisesti sil-
loin, kun niiden tavaroiden ja palvelujen
madrd, joita varten tavaramerkin rekisterdin-
tid haetaan, on hyvin pieni ja kun kohde-
markkinat ovat hyvin erikoistuneet. Erotta-
miskyky voi kuitenkin syntyd muun muassa
sen johdosta, ettd virid sellaisenaan kiyte-

17 — Ibidem ({tuomion 55 kohta).
18 — Ibidem (tuomion 56 kohta).
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tifin sellaisen menettelyn jilkeen, jossa se on
tehty tunnetuksi kohdeyleisén keskuu-
dessa.

28. Yhteisdjen tuomioistuin totesi kolman-
neksi, ettd silld, ettd virid sellaisenaan
haetaan rekisterditéviksi tavaramerkiksi
tavaroita tai palveluja varten — olivatpa ne
médriltddn lukuisia tai eiviit — on yhdessi
kyseisen tapauksen muiden seikkojen kanssa
merkitystd arvioitaessa kyseessi olevan vérin
erottamiskykyd ja sitd, onko sen rekisterdi-
minen ristiriidassa sen yleisen edun kanssa,
jonka mukaan sentyyppisid tavaroita tai
palveluja, joita varten rekisterdintid on
haettu, tarjoavien muiden toimijoiden mah-
dollisuutta kiyttdd viireji ei saa aiheettomasti
rajoittaa. 2°

29. Neljianneksi yhteisjen tuomioistuin tis-
mensi, ettd virin erottamiskykyd direktiivin
3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja
3 kohdassa tarkoitetussa mielessd on valtta-
mittd arvioitava konkreettisesti.

30. Edelli mainitussa asiassa Libertel
annettu tuomio on osa kolmen ratkaisun
sarjaa, joissa yhteisdjen tuomioistuin on

19 — Ibidem (tuomion 66 Ja 67 kohta).
20 — Ibidem (tuomion 71 kohta).

tismentdnyt, mitkd merkit tai merkinnit
voivat muodostaa tavaramerkin direktiivin
2 artiklassa tarkoitetussa mielessi.

31. Asiassa C-273/00, Sieckmann,
12.12,2002 annetussa tuomiossa,*' joka on
sarjan ensimmiinen tuomio, oikeusriita
koski sit4, voiko haju olla tavaramerkki
direktiivin 2 artiklassa tarkoitetussa mie-
lessd. ** Yhteistjen tuomioistuin katsoi, ett
tuossa artiklassa ei suljeta pois hajuja,*?
mutta etti graafisen esitettdvyyden vaati-
muksia ei voida tdyttdd kemiallisella kaavalla,
sanallisesti laaditulla kuvauksella, ndytteen
tallettamisella tai niiden keinojen yhdistel-
malls, >*

32. Asiassa C-283/01, Shield Mark,
27.11.2003 annetussa tuomiossa *° yhteisgjen
tuomioistuin lausui mahdollisuudesta rekis-
tersids #énimerkkeji. *® Se katsoi, ettd danet
voivat muodostaa tavaramerkin.?’ Se tis-
mensi, ettd praafista esittdmistd koskeva
vaatimus tdyttyy, kun merkki on esitetty
partituuriin merkityilld nuoteilla, joiden

21 — Kok, 2002, s. 1-11737 (tuomion 46-55 kohta).

22 — Kansallisen tuomioistuimen kisiteltiviini ollut asia koski sitd,
ettd Deutsches Patent- und Markenamt kieltiytyi rekisteroi-
miistd tavaramerkikst puhdasta kemiallista alnetta eli metyy-
lisinnamaattia (kanelihapon metyyliesteri), jonka
rakennckaava on C2H5-CH = CHCOOCHS3. Tavaramerkin
hakija oli myds toimittanut siiliossd niytteen kyseessi
olevasta hajusta ja tismentinyt, ettd siti kuvattiin yleensi
"palsamin- ja hedelmintuoksuiscksi niin, ettd siini on pieni
vivahdus kanelia”,

23 — Tuomion 44 kohta,

24 — Tuomion 73 kohta.

25 — Kok. 2003, s, 1-14313,

26 — Kansallisen tuomioistuimen kisiteltivini ollut asia koski
Benclux-maiden tavaramerkkitoimiston rekisterdimin nel-
jintolsta dnimerkin pitevyyttd; nilsti yhdentoista aihcena
oli L. van Beethovenin pianoetydin "Fiir Elise” ensimmiiset
tahdit ja kolimen muun aiheena oli kukon laulu.

27 — Tuomion 35 kohta.
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yhteydessd on sévelkorkeuden médrittavi
nuottiavain, tahtimerkint, joka m#drad kun-
kin nuotin rytmin ja suhteellisen pituuden,
sekd maininta esittdmisessd kiytettdvistd
soittimista. Sitd vastoin sanalliset kuvaukset,
mukaan lukien onomatopoeettiset sanat, tai
maininta melodiasta tahi nuottien nimien
sarjasta ei taytd titd vaatimusta.?®

33. Yhteis6jen tuomioistuin toimitti
8.5.2003 piivitylld kirjeelld Bundespatentge-
richtille edelld mainitussa asiassa Libertel
annetun tuomion ja tiedusteli tuolta tuo-
mioistuimelta, pysyyko tdméd ennakkoratkai-
supyynnossidn. Bundespatentgericht vastasi
15.5.2003 piivitylld kirjeelldin pysyvinsid
ennakkoratkaisukysymyksissdén.

V Asian arviointi

34. Kuten Bundespatentgericht ennakkorat-
kaisun pyytimistd koskevassa padtoksessddn
perustellusti toteaa, viitieelle, jonka mukaan
kaksi vérid sellaisenaan muodostaa merkin,
joka voi olla direktiivin 2 artiklassa tarkoi-
tettu tavaramerkki, ei 16ydy mitddn ratkai-
sevaa tukea asiaa koskevista sddnnoksisté.
Niinpi vaikka onkin kiistatonta, ettd tuohon

28 — Tuomion 59 kohta.
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artiklaan sisdltyvd merkkien luettelo ei ole
tyhjentdvd, siind ei kuitenkaan mainita
vireji., >

35. Mitd sitten tulee teollis- ja tekijédnoi-
keuksien kauppaan liittyvistd nidkokohdista
tehtyyn, TRIPS-sopimuksen nimelld tunnet-
tuun sopimukseen, gonka osapuolia yhteisé ja
jasenvaltiot ovat,® sopimuksen 15 artik-
lassa® olevasta ilmaisusta “viirien yhdistel-
mit” ei voida paitelld, ettd sopimusosapuolet
olisivat nimenomaisesti halunneet ilmaista,
ettd kaksi tai useampi véri sellaisenaan, ilman
mit#in tiettyd muodostelmaa, voi muodostaa
tavaramerkin. Sanalla "yhdistelm&” ei nimit-
tdin ole tdysin samaa merkitystd niissd
kolmessa kielessd, joilla TRIPS-sopimus on
laadittu ja jotka ovat yhtd lailla todistus-

29 — Yhteisdjen tuomioistuin on edelld mainitussa asiassa Libertel
annetussa tuomiossa (25 kohta) todennut, ettd Euroopan
unionin neuvoston ja Euroopan yhteistjen komission anta-
maa yhteistd julistusta, joka on sisillytetty neuvoston sen
kokouksen poytikirjaan, jossa direktiivi hyviksyttiin ja jonka
mukaan neuvosto ja komissio "katsovat, ettd 2 artiklassa ei
suljeta pois sitd, ettd viriyhdistelmd tai yksi ainoa véri
voitaisiin rekistersidd tavaramerkiksi, mikd kuitenkin edel-
lyttad sitd, ettd vériyhdistelmin tai vérin perusteella yhden
yrityksen tavarat tai palvelut voidaan erottaa muiden

ritysten tavaroista tai palveluista”, ei voitu ottaa huomioon
Kyseistii artiklaa tulkittaessa.

30 — Téma sopimus on liitteend 15.4.1994 tehdyssé Maailman
kauppa{"zirjestén perustamissopimuksessa, jonka yhteison ja
jasenvaltioiden edustajat ovat allekirjoittaneet. Se hyviiksyt-
tiin Euroopan yhteisén puolesta sen toimivaltaan kauluvien
asioiden osalta 22.12.1994 tehdylli neuvoston pidtok-
selld 94/800/EY (EYVL L 366, s. 1 ja 214), ja se tuli voimaan
1.1.1995.

31 — Sopimuksen 15 artiklan 1 kappaleessa médritellian merkki-
tyypit, joiden on voitava saada tavaramerkkisuojaa, seuraa-
vasti; "Mikd 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 sisaltdvit sanat, kirjaimet,
numerot, kuvailevat elementit ja vérien yhdistelmit, samoin
kuin sellaisten merkkien yhdistelmiit tulee voida rekistersida.
Milloin merkit eivit luonnostaan kykene erottamaan asian-
omaisia tavaroita tai palveluja, jisen voi asettaa rekisterginnin
edellytykseksi, ettd erottamiskykyisyys on hankittu kiyton
avulla, Jisen voi edellyttddi rekisterdinnin edellytyksend, ettd
merkit ovat silmin havaittavissa.”
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voimaisia. 3 Niinp4 vaikka englannin kie-
lessdi sanalla “combination” ja espanjan
kielessid sanalla "combinaciones” ei viitata
erityiseen jirjestelmddn fai jirjestelyyn,
koska ne voivat tarkoittaa yksinkertaisesti
"two or more things joined or mixed
together to form a single unit’®® ja "unién
de dos cosas en mismo sujeto”,** sanalla
"combinaison” on ranskan kielessd rajoite-
tumpi merkitys, koska sen midritelmi on
"un assemblage d’éléments dans un arrange-

2

ment déterminé”. >

36. Sitd vastoin edelld mainitussa asiassa
Libertel annetun tuomion perustelut ja
yhteistjen tuomioistuimen direktiivin 2 artik-
lasta omaksuma hyvin laaja tulkinta huo-
mioon ottaen ei ndytd olevan epiilystd siitd,
ettd tuossa tuomiossa omaksuttua tulkintaa,
jonka mukaan viri sellaisenaan voi olla
tuossa artiklassa tarkoitettu tavaramerkki,
voitaisiin soveltaa myos kahteen viriin sel-
laisenaan.

37. Niinpd merkin olemassaoloa koskevan
ensimmaisen edellytyksen osalta yhteisGjen
tuomioistuimen toteamus, jonka mukaan
viri sellaisenaan voi tietyn tavaran tai
palvelun osalta kiyttdyhteydestd riippuen
muodostaa merkin, voisi soveltua kahteen
vériin sellaisenaan. Kaksi vérid voi nimittdin
tietyssii yhteydessd — erityisesti kun ne on
jrjestetty tiettyyn muodostelmaan — muo-
dostaa merkin, Samoin edelld mainitussa

32 — Kyseessil ovat espanja, ranska ja englanti.
33 — Oxford Advanced Learner's Dictionary, vuoden 2000 laitos.
34 — RAE, Vigesima Edicién 1984,

35 — Le Nouveau Petit Robert, vuoden 1993 laitos ja Le Grand
Robert de la langue frangaise, Alain Reyn toimittama vuoden
2001 laitos.

asiassa Libertel annetun tuomion mukaan
kaksi virid sellaisenaan voisi olla graafisen
esityksen kohteena direktiivin 2 artiklan vaa-
timusten mukaisesti silloin, kun niiti kuva-
taan kansainvilisesti hyviksytyilld yksiloimis-
koodeilla. Lopuksi erottamiskykyd koskevan
kolmannen edellytyksen osalta yhteiséjen
tuomioistuin on todennut hyvin yleisin
sanakiintein, ettd "vireilld sellaisinaan [voi
olla]” tdllainen kyky.

38. Edelld mainitun oikeuskéytdnnon pitdisi
ndin ollen johtaa siihen, ettd Bundespatent-
gerichtin esittdmiin kysymyksiin vastataan

joiden viriséivyt on esitetty vérimallilla seké
nimetty tarkoin tietyn hyviksytyn viriluokit-
telujirjestelmin mukaisesti, tdyttdd direktii-
vin 2 artiklassa asetetut tavaramerkkikelpoi-
suutta koskevat vaatimukset siind mielessd,
ettd niitd voidaan pitdd merkking, joka
soveltuu erottamaan tietyn yrityksen tavarat
tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai
palveluista ja joka voidaan esittid graafi-
sesti, 3

36 — Euroopan yhteiséjen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin
on omaksunut timiin nikemyksen asiassa T-316/00, Viking-
Umwelttechnik v. SMHV (vihiredin ja harmaan yhdistelmi),
25,9.2002 antamassaan tuomiossa (Kok. 2002, s. 11-3715) ja
asiassa T-234/01, Andreas Stihl v. SMHYV (oranssin ja vihrein
Khdistelm':i), 9.7.2003 antamassaan tuomiossa (el vield jul-

aistu oikcustaimuskokoelmnssa), jolssa se on todennut, cttd

viirit tai viriyhdistelmit voivat olla sellaisinaan yhteisén
tavaramerkkinid yhteison tavaramerkisti 20 piivind joulu-
kuuta 1993 annetun neuvoston asctuksen (EY) N:o 40/94
(EYVL 1994, L 11, s. 1), scllaisena kuin se on muutettuna,
4 artiklassa — Jossa toistetaan direktiivin 2 artiklan sana-
muoto — tarkoitetussa mielessd. On kuitenkin syyti muis-
tuttaa, etti kysymystd siitd, voiko yksi tai useampi viri
sellaisenaan muodostaa tavaramerkin, ei kiisitelty ensimmi-
sen oikeusasteen tuomloistui kur kaan edelli
mainitussa asiassa.

I-6139



JULKISASIAMIES LEGER'N RATKAISUEHDOTUS — ASIA C-49/02

39. Tastd oikeuskéytdnnostd voitaisiin myos
péitelld, etid toimivaltaisten saksalaisviran-
omaisten tehtdvind on arvioida sitd, voi-
daanko sininen ja keltainen viri sellaisinaan
rekister6idd tavaramerkiksi rekisterdintiha-
kemuksessa tarkoitettuja tavaroita varten,
kun otetaan huomioon yhteiséjen tuomiois-
tuimen edelld mainitussa asiassa Libertel
esittdmit arviointiperusteet. Niinpd ndiden
viranomaisten pitéisi ottaa huomioon kaikki
kyseisen tapauksen olosuhteet, muun muassa
se, miten nditd virejd on kéytetty; se, ettd on
yleisen edun mukaista olla rajoittamatta
aiheettomasti samantyyppisid tavaroita tar-
joavien muiden taloudellisten toimijoiden
mahdollisuutta kiyttdd kyseisid vdrejd; sekd
lopuksi niiden tavaroiden maér, joita varten
rekisterdintid on haettu. Viimeksi mainitulla
arviointiperusteella on merkitystd arvioi-
taessa sekd kyseessd olevien virien erotta-
miskykyd ettd niiden vapaana pitdmistd
koskevaa yleisti etua.

40. En voi olla samaa mieltd tdmén oikeus-
kaytdnnon kanssa. Vaikka ne perusteet,
joiden nojalla katson, ettd kaksi vérid sellai-
senaan ei tdytd direktiivin 2 artiklassa sdd-
dettyjd edellytyksid, pitkélti vastaavat jo
edelld mainitussa asiassa Libertel antamas-
sani ratkaisuehdotuksessa esittdmiéni perus-
teita, katson, etti esilld olevan asian — jossa
on kyse kahta virid sellaisenaan koskevasta
rekistersintihakemuksesta — erityisolosuh-
teiden sekd sen vuoksi, ettd Bundespatentge-
richt on tuossa asiassa annetusta tuomiosta
huolimatta pysynyt ennakkoratkaisupyyn-
nossidn, on syytd pyytdd yhteisjen tuo-
mioistuinta tarkastelemaan titd kysymystd
uudelleen.
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41. En toista tiss# kaikkia edelld mainitussa
asiassa Libertel antamassani ratkaisuehdo-
tuksessa esittimiiéini seikkoja. Pyydén yhtei-
séjen tuomioistuinta tarvittaessa tarkastele-
maan tuota ratkaisuehdotusta. Esitin tdssd
ainoastaan ne pédasialliset perusteet, joiden
vuoksi katson, ettd kaksi viirid sellaisenaan ei
tiytd direktiivin 2 artiklassa sdddettyjd edel-
lytyksid. Esitin myos, miksi vastakkainen
ratkaisu voi mielestini olla direktiivin tavoit-
teiden vastainen.

A Direktiivin 2 artiklassa séddetyt edelly-
tykset

42, Kuten olen todennut, Heidelberger Bau-
chemie hakee tavaramerkkirekisterdintid
siniselle ja keltaiselle vérille, sellaisina kuin
nuo virit on — ilman mitéén tiettyd muo-
dostelmaa — esitetty sen rekisterdintihake-
muksessa ja nimetty ilmoittamalla niiden
RAL-tunnuskoodit. Kuten Bundespatentge-
richt on sangen selvisti todennut, téllaista
hakemusta on tulkittava siten, ettd hakija
hakee suojaa vireille sellaisinaan yleisesti ja
abstraktisti, ilmaisematta vireji rajoittavaa
tilaa tai kuviota ja antamatta véreille mitédén
muotoa eli toisin sanoen rajoittamatta vireji
konkreettisiin esinemuotoihin, ilmenemis-
muotoihin, ulkoasuihin tai asetelmiin. Téllai-
sessa tapauksessa hakija haluaa voida kayttaa
néitd virejd haluamallaan tavalla osoittamaan
rekisterdintihakemuksessa tarkoitettuja tava-
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roita ja haluaa suojaa kaiken tillaisen kidyton
osalta. Suojan kohteena on siis kyseessd
olevien kahden virin kiytté osoittamaan
rekisterdintihakemuksessa tarkoitettuja tava-
roita riippumatta siitd, millaisessa muodos-
telmassa kyseiset virit esiintyvét néiden
tavaroiden yhteydessi, >

43. Nédmi seikat huomioon ottaen katson,
ettd direktiivin 2 artiklassa sdddetyt edelly-
tykset eivit tiyty. Aloitan siitd edellytyksestd,
ettd merkilli on oltava erottamiskyky, mikd
liittyy tavaramerkin keskeiseen tehtdvian,

1. Edellytys, eitd merkilli on oltava erot-
tamiskyky

44, Kuten on todettuy, silloin kun rekisterdin-
tihakemus koskee kahta virid sellaisenaan,
silli pyritiéin samaan yksinoikeus kyseisiin

37 — Tillainen hakemus croaa niiin olfen sellaisia tavaramerkkeji
koskevista rekistersintihakemuksista, jotka sisiltdviit vireja,
joita kiiytetdin tavarassa tietyssi muodostelmassa, miki oli
tilanne ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen kisittele-
missi astoissa, jotka koskivat P}i!'ki“' tai astianpesuainetab-
letteja {ks, muun muassa asia 1-335/99, Henkel v, SMHV
(punavalkoinen suorakulmainen tabletti), tuomio 19.9.2001
§Kok. 2001, s. 11-2581) ja asia T-30/00, Henkel v. SMHV
kuva pesuaineesta), tuomio 19.9.2001 (Kok. 2001, s. 11-2663).
Niissii asloissa oli kyse kolmiulotteisista tavaramerkeisti tai
kuviomerkeisti, jotka esittivit kahdesta erivirisestd kerrok-
sesta koostuvan tabletin muotoa tai tietysti Eerspektiivis!ﬁ
esitettyd kuvaa). Pidasiassa kyseessi ofeva hakemus on siti
vastoin verrattavissa hakemuksiin, joista oli kyse em. asioissa
Viking-Umwelttechnik v. SMHV (vihrein ja harmaan
yhdistelmi) ja Andreas Stihl v. SMHYV (oranssin ja harmaan

hdistelmi) annettuihin tuomioihin johtaneissa asioissa,
roissa kanm{at olivat hakeneet sisimarkkinoiden harmoni-
sointivirastolta (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) kahden —
ensin mainitussa asiassa vihredn ja harmaan sekii vilmeksi
mainitussa asiassa oranssin ja harmaan — virin rekisterii-
mistd yhteistn tavaramerkiksi ilman tiettyi muodostelmaa
kyseisten viirien vililla.

véreihin riippumatta siitd, missd muodostel-
missa ne saattavat esiintyd tuossa hakemuk-
sessa tarkoitettujen tavaroiden tai palvelujen
yhteydessd. Sen arvioimiseksi, onko niilld
erottamiskyky direktiivin 2 artiklassa tarkoi-
tetussa mielessd, on ndin ollen loogisesti
vastattava kysymykseen siitd, voidaanko
niilld kahdella vérilld erottaa yhden yrityksen
tavarat tai palvelut toisen yrityksen tavaroista
tai palveluista riippumatta siitd, missi muo-
dostelmissa ne esiintyvit niiden tavaroiden
tai palvelujen yhteydessi.

45. Katson, ettd tillaiseen kysymykseen olisi
vastattava kielteisesti. Mahdolliset muodos-
telmat, joissa kaksi virid yhdessd voivat
esiintyi tavaran tai palvelun yhteydessi, ovat
nimittdin kidytdnnossd rajattomat. Niinpi
sinisestd ja keltaisesta viristd sellaisinaan
muodostuvan tavaramerkin haltija voisi kéyt-
tdd niitd kyseessd olevien tavaroiden ulko-
pinnalla tai niiden pakkauksissa vuorottele-
malla sinisid ja keltaisia raitoja tahi kiyttd-
milld geometrisia kuvioita kuten sinisid
ympyroitd keltaisella pohjalla jne. Niiden
virien synnyttdmi kokonaisvaikutelma ja
niin muodoin niiden mahdollinen erottamis-
kyky olisi hyvin erilainen riippuen tavara-
merkin haltijan valitsemasta muodostelmasta
ja siitd, missd suhteessa kutakin niistd
vireistd kdytetddn suhteessa toiseen vériin.

46, Nimittdin kuten yhteisdjen tuomioistuin
on edelld mainitussa asiassa Libertel toden-
nut, vaikka vireilli voidaankin vilittdd tiet-
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tyjd mielleyhtymi4 ja heréttdd tunteita, ne sitd
vastoin soveltuvat luonteensa puolesta huo-
nosti vilittimédn tdsmallisid tietoja. Ndin on
varsinkin siitd syystd, ettd virejd tavanomai-
sesti kdytetdéin suuressa maérin mainoksissa
sekd tavaroiden ja palvelujen myymisessd
niiden vetovoiman takia ilman, ettd niilla
vilitettdisiin mitdan tismallista viestid. 3
Kahden virin yhdistelmilld voi niin ollen
olla erottamiskyky ainoastaan tiettyjen muo-
dostelmien yhteydessi.

47, Sen hyviksyminen, ettd kahdella virilla
sellaisenaan voi olla erottamiskyky silld
perusteella, ettd ne voivat tdyttdd tdmin
edellytyksen, mutta ainoastaan tiettyjen
muodostelmien yhteydessd, merkitsisi mie-
lestdni itse rekisterdintihakemuksen tarkoi-
tuksen ymmértdmistd védrin, Rekisterdinti-
hakemuksella pyritddn saamaan yksinoikeus
kaikkiin mahdollisiin ulkoasuihin, joissa
kyseiset virit voivat esiintyd. Sanamerkin
osalta tdiméd merkitsisi sen hyvaksymists, ettd
useilla kirjaimilla yhdessé voi olla erottamis-
kyky ja ettd kukin niistd voi olla yksin-
oikeuden kohteena silli perusteella, ettd kun
ndmd kirjaimet muodostavat tietyn sanan,
niilld voi olla erottamiskyky.

48. Toisin kuin Heidelberger Bauchemie
viittdd ja toisin kuin yhteisdjen tuomioistuin

38 — Tuomion 40 kohta,
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on katsonut edelld mainitussa asiassa Liber-
tel antamassaan tuomiossa, 3% en katso
my6skiin, ettd yksi tal useampi viri sellaise-
naan voi tulla erottamiskykyiseksi kéyton
myétd. Kuten Heidelberger Bauchemie hyvin
rehellisesti totesi kirjallisissa huomautuksis-
saan® ja suullisessa Kkisittelyssd, yritykset,
jotka haluavat totuttaa kohdeyleisén “yritys-
vireihinsd” ja kéyttdd niitd vérejd tuottei-
densa yksiloimiseksi, varovat kéyttdmaistd
ulkoasuja, joiden nojalla ei endé voida erottaa
alkuperii; ja tosiasiassa kyseisid vérejd kiy-
tetddn aina tietyssd muodostelmassa. Myds
ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin on
hyviksynyt timén nikemyksen edelld maini-
tuissa asioissa Viking-Umwelttechnik vas-
taan SMHV (vihredn ja harmaan yhdis-
telm#)** ja Andreas Stihl vastaan SMHV
(oranssin ja harmaan yhdistelm#) ** antamis-
saan tuomioissa, joissa se on katsonut, ettd
viireistd voi olla olemassa lukuisia eri muo-
dostelmia siksi, etté virit esitetdén tavaroissa
epijirjestelmilliselld tavalla, ja kuluttaja ei
voi tistd syystd tunnistaa ja painaa mieleensé
sellaista erityistd viriyhdistelmdd, jota hén
voisi kiyttdd suoraan ja varmasti hyvikseen
myShempid ostosta tehdessdén.

49. Titd nikemystd voidaan pitdd yleispite-
viani. Katson, etti menettely tavaramerkin
tunnetuksi tekemiseksi voi johtaa erottamis-
kyvyn aikaansaamiseen yhdelle tai useam-
malle vérille ainoastaan, jos tatd virid tai
nditd vireji on kdytetty saman tavaran tai
saman palvelun yhteydessd samoissa tai
riittdviin samankaltaisissa olosuhteissa.

39 — Tuomion 67 kohta.
40 — Kirjallisten huomautusten s. 37.
41 — Tuomion 34 kohta.
42 — Tuomion 37 kohta.
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Samoin timi menettely voi toimia eri
luokkiin kuuluvien tavaroiden tai palvelujen
osalta ainoastaan, jos olosuhteills, joissa vérit
esiintyvit kaikkien kyseessd olevien tavaroi-
den ja palvelujen yhteydessd, on riittdvin
paljon yhteisid piirteitd siten, ettd kuluttajat
voivat ymmértdd niilld kaikilla olevan sama
alkuperd. Toisin sanoen en katso, ettd yri-
tyksen kahden “yritysvirin” tekeminen tun-
netuksi kuluttajien keskuudessa antaa aihetta
olettaa, ettd samat kuluttajat voisivat tunnis-
taa kyseisen yrityksen tavarat tai palvelut
rilppumatta siitd, missd muodostelmassa
néitd vireji sittemmin kiytetddin kyseisten
tavaroiden ja palvelujen yhteydess.

50. Niin ollen katson edelli esitettyjen
seikkojen nojaila, ettd kahta virid sellaise-
naan ei tule pitdd erottamiskykyisend direk-
tilvin 2 artiklassa tarkoitetussa mielessé.
Niiden kyky tayttd# graafista esitystd koskeva
toinen edellytys vaikuttaa sitikin kyseenalai-
semmalta.

2. Graafinen esitys

51, Oikeuskiytinnostd kiy ilmi, ettd direk-
tiivin 2 artiklan mukaan vaadittavalla graafi-
sella esitykselldi merkki on voitava esittidd
visuaalisesti erityisesti kuvioiden, viivojen tai

kirjoitusmerkkien avulla siten, ettd merkki
voidaan tunnistaa tdsmillisesti, ja kyseisen
esityksen on oltava selvd, tdsmillinen, itses-
sddn tdydellinen, sellainen, etti siihen on
helppo tutustua, ymmérrettivd, kestivd ja
objektiivinen, *3

52. Edelld mainitusta oikeuskiytinnostd
seuraa myds, ettd tdméd vaatimus palvelee
erityisesti seuraavaa kahta pddmadraa:
Ensimmiinen padmidré on se, ettd toimival-
taiset viranomaiset voivat suorittaa rekiste-
roéintihakemusten ennakolta tapahtuvan tut-
kimisen sekd tarkoituksenmukaisen ja tis-
millisen tavaramerkkirekisterin julkaisun ja
ylldpidon. Toinen padmaéri, joka on suurelta
osin riippuvainen ensimmdisen padmidrin
toteutumisesta, on se, ettd taloudelliset
toimijat voivat saada tiedon suoritetuista
rekisterdinneistd tai niiden nykyisten tai
mahdollisten kilpailijoiden esittdmistd rekis-
terdintihakemuksista ja tdten saada kolman-
sien oikeuksia koskevat merkitykselliset tie-
dot.* Tavaramerkkioikeutta koskeva 5jiir)'es—
telmi edistid niin oikeusvarmuutta, *

53. Toisin kuin yhteiséjen tuomioistuin kat-
soi edelld mainitussa asiassa Libertel anta-
massaan tuomiossa, en katso, ettd silld, ettd
virld kuvataan kansainvilisesti hyviksytylld
yksiléimiskoodilla — ja vield vihemman sill4,
etti kahta viirid kuvataan n#in — voitaisiin
saavuttaa edelld esitetyt padméadrit. Niiden

43 — Em, asioissa Sieckmann (46-55 kohta), Libertel (28 ja
29 kohta) ja Shield Mark (51 kohta) annetut tuomiot.

44 — Em, asiassa Sieckmann annettu tuomio (48-51 kohta).
45 — lbidem (tuomion 37 kohta).
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padmédrien toteuttaminen edellyttdd nimit-
tdin sitd, ettd toimivaltaiset viranomaiset ja
muut taloudelliset toimijat voivat arvioida,
onko kahdesta viristd sellaisenaan muodos-
tuva tavaramerkki sama kuin samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten
oleva toinen merkki, tai onko sen osalta
olemassa sekaannusvaara tuon toisen merkin
suhteen.

54. Direktiivin 4 artiklasta kdy ilmi, ettd
toimivaltaiset viranomaiset eivit saa rekiste-
roidd merkkid, jos se on sama kuin aikai-
sempi tavaramerkki ja jos myos tuolla
merkilld tarkoitetut tavarat tai palvelut ovat
samoja kuin aikaisemmalla tavaramerkilld
tarkoitetut tavarat tai palvelut. Samassa
artiklassa sdddetddn myds, ettd kyseiset
viranomaiset eivit saa rekisterdidd merkkis,
jos sen vuoksi, ettd se on sama tai saman-
kaltainen kuin aikaisempi ja ettd kyseessd
olevat tavarat tai palvelut ovat samoja tai
samankaltaisia, yleison keskuudessa on
sekaannusvaara.

55. Vastaavasti direktiivin 5 artiklassa sddde-
tdéin, ettd tavaramerkin haltijalla on oikeus
kieltdd muita ilman hinen suostumustaan
kdyttimastd elinkeinotoiminnassaan yhtdélta
merkkid, joka on sama kuin tavaramerkki ja
samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne
tavarat tai palvelut, joita varten kyseinen
tavaramerkki on rekisterdity. Toiseksi tava-
ramerkin haltijalla on myds oikeus kieltdd
kayttdmastd merkkid, joka sen vuoksi, etti se
on sama tai samankaltainen kuin samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten
oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleison kes-
kuudessa sekaannusvaaran.
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56. Kisitteiden "sama” ja "sekaannusvaara’
arviointi edellyttdd vilttiméttd, ettd tunne-
taan tdsméllisesti kyseessd olevat merkki ja
tavaramerkki sellaisina kuin kohdeyleisé voi
ne ymmirtdd, Tami pidtelmd seuraa yhtei-
sojen tuomioistuimen oikeuskdytinnosti,
joka koskee niitd arviointiperusteita, joiden
nojalla néité kisitteitd on arvioitava ja joiden
on oltava samat direktiivin 4 ja 5 artiklan
osalta.®

57. Niinpi yhteisojen tuomioistuin tdsmensi
edelld mainitussa asiassa LT] Diffusion anta-
massaan tuomiossa, etti kisite "sama” edel-
lyttdd, ettd vertailtavat kaksi elementtid ovat
kaikilta osin samat.*” Yhteistjen tuomiois-
tuin paitteli tdsté, ettd merkki on sama kuin
kyseessd oleva tavaramerkki silloin, kun
merkissd toistetaan ilman muutoksia tai
lisdyksid kaikki tavaramerkin muodostavat
elementit.*® Se kuitenkin lisési, ettd sen
ratkaisemiseksi, ymmirretddnké kyseinen
merkki samaksi kuin kyseessd oleva tavara-
merkki, on tehtivd kokonaisarviointi sellai-
sen keskivertokuluttajan ndkoékulmasta,
jonka oletetaan olevan tavanomaisesti valis-
tunut sekd kohtuullisen tarkkaavainen ja
huolellinen, ja ettd merkkid on tarkasteltava
kokonaisuutena, *°

58. Samoin oikeuskdytdnnén mukaan ylei-
s6n keskuudessa olevaa sekaannusvaaraa on

46 — Ks. vastaavasti asia C-219/00, LT] Diffusion, tuomio
20.3.2003 (Kok. 2003, s. 1-2799, 43 kohta).

47 — Tuomion 50 kohta.
48 — Tuomion 51 kohta.
49 — Tuomion 52 kohta.
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arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon
kaikki tekijit, joilla on merkitystd kyseisessd
yksittiistapauksessa, °® Tassia kokonaisar-
vioinnissa on otettava huomioon muun
muassa kyseisten tavaramerkkien ulkoasun,
lausuntatavan ja merkityssisallon samankal-
taisuus, ja sen on perustuttava kyseisistd
tavaramerkeistd syntyvin kokonaisvaikutel-
man arviointiin, ja huomioon on otettava
erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallit-
sevat osat.®' Lopuksi timd arviointi on
suoritettava sen perusteella, miten kyseessé
olevien tavaroiden tai palvelujen keskiverto-
kuluttaja ymmirtid tavaramerkin, 5

59, Tistd seuraa, ettd toimivaltaisten viran-
omaisten ja muiden taloudellisten toimijoi-
den on tavaramerkin graafisen esityksen
perusteella voitava verrata merkin ja kyseessd
olevan tavaramerkin synnyttdmii kokonais-
vaikutelmia ottaen huomioon niiden erotta-
vat ja hallitsevat osat. Toimivaltaisten viran-
omaisten olisi hyvin vaikea suorittaa tillai-
nen vertailu, jos tavaramerkki muodostuu
kahdesta viristi sellaisenaan. Téllainen tava-
ramerkki voi nimittiin todellisuudessa esiin-
tyd hyvin erilaisissa ulkoasuissa. On kiista-
tonta, etti seki tavaramerkin itsens# etti sen
erottavien ja hallitsevien osien synnyttdmi
kokonaisvaikutelma voi olla hyvin erilainen
riippuen siitd muodostelmasta, jossa virit
esfintyvit, ja erityisesti siitd, missd suhteessa
kutakin viirid kiytetdsin suhteessa toiseen
viriin,

50 — Asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997 (Kok. 1997, s. I-
6191, 22 kohta); asta C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998
(Kok. 1998, s. 1-5507, 16 kolhta); asia C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999 (Kok. 1999, s. 1-3819,
18 kohta) ja asia C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000
(Kok. 2000, s. 1-4861, 40 kohta).

51 — Em. asioissa Sabel (23 kohta) ja Lloyd Schuhfabrik Meyer
(25 kohta) annctut tuomiot.

52 — Idem.

60. Niin ollen silloin, kun kyseessi on kahta
virid sellaisenaan koskeva rekisterdintihake-
mus, toimivaltaisten viranomaisten olisi
hyvin vaikea arvioida edelld mainitussa
oikeuskiytinnossd médriteltyjen arviointipe-
rusteiden nojalla sitd, onko kyseinen tavara-
merkki sama kuin samoja tai samankaltaisia
tavaroita tai palveluja varten jo rekisterdity
tavaramerkki, joka muodostuu kyseessd ole-
vista vireistd tai jostakin niistd tahi niitd
lahelld olevista virisivyistd, tai onko ndiden
tavaramerkkien vililld sekaannusvaara.
Samoin jos kahdesta viristi sellaisenaan
muodostuva tavaramerkki olisi rekisteroity,
toimivaltaiset viranomaiset eivit voisi rat-
kaista, kohdistuuko nididen arviointiperustei-
den nojalla kyseisistd yhdestd tai kahdesta
viristd tai niitd ldhelld olevista vérisivyistd
koostuvaa merkkié koskevaan rekisterdinti-
hakemukseen jokin direktiivin 4 artiklassa
tarkoitetuista rekisteréinnin esteistd. On
syytd muistuttaa, ettd yhteisGjen tuomiois-
tuin korosti edelld mainitussa asiassa Libertel
antamassaan tuomiossa, ettd direktiivin jér-
jestelmd, joka perustuu rekistersintid edeltd-
vifn tarkasteluun eiké jilkikiteiseen tarkas-
teluun, edellyttds, ettd rekisterdintihakemuk-
sen tutkiminen ei rajoitu véhimmdistarkaste-
luun, vaan ettd tarkastelu on piinvastoin
tiukkaa ja kattavaa, jotta viltettdisiin tavara-
merkkien perusteeton rekistersinti. >3

61. Samoista syisti taloudellinen toimija ei
voisi kahdesta viristi sellaisenaan muodos-
tuvan tavaramerkin osalta saada varmuudella
selville, mitk# ovat hinen oikeutensa ndiden
virien ja niitd ldhelld olevien virisivyjen
suhteen sellaisten tavaroiden tai palvelujen
osalta, jotka ovat samoja tai samankaltaisia

53 — Tuomion 59 kohta.
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kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tuo
tavaramerlki on rekisterdity. Taloudellinen
toimija saattaisi néin ollen Alankomaiden
hallituksen %* tavoin katsoa, ettd hinelld on
oikeus kiyttdad nditd virejd kuviomerkissd,
koska kahdesta viristd sellaisenaan muodos-
tuva tavaramerkki on niin yleinen ja epités-
millinen, ettei sen ja kyseisen merkin vililla
ole samankaltaisuutta tai sekaannusvaaraa.
Toisaalta taloudellinen toimija saattaisi
Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen *°
tavoin ajatella, ettd kahdesta viristi sellaise-
naan muodostuvan favaramerkin haltija saa
suojaa sitd vastaan, ettd elinkeinotoiminnassa
kaytetddn néitd vérejd tai niitd ldhelld olevia
virisdvyjd, riippumatta muodosta, jossa
kyseisid virejd kaytetddn. Tallainen epévar-
muus osoittaa, ettd oikeusvarmuuden vaati-
musta — joka on erds sen edellytyksen
taustalla olevista padmédristd, ettd merkki
on voitava esittdd graafisesti — ei noudatet-
taisi.

62. Sitd, ettd kahta virid sellaisenaan kuva-
taan kansainvélisesti hyvéksytylld yksiléimis-
koodilla, ei ndin ollen voida pitdd graafisena
esityksend direktiivin 2 artiklassa tarkoite-
tussa mielessa.

3. Merkin olemassaolo

63. Yhteisdjen tuomioistuin asetti edelld
mainitussa asiassa Libertel antamassaan tuo-

54 — Kirjallisten huomautusten 35 kohta,
55 — Kirjallisten huomautusten 33 kohta,
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miossa ensimmaéisti kertaa merkin olemas-
saolon itsendiseksi edellytykseksi kyvylle
muodostaa tavaramerkki direktiivin 2 artik-
lassa tarkoitetussa mielessd. Se ei kuitenkaan
antanut méiritelméi kisitteelle "merkki”.
Tavanomaisen merkityksensd mukaan
merkki on havaittavissa oleva seikka, jonka
perusteella voidaan péitelld sellaisen toisen
seikan olemassaolo tai paikkansapitidvyys,
johon se liittyy. Merkki on siis jokin seikka,
joka havaitaan ja joka voidaan tunnistaa
sellaisena.

64. Yhteisdjen tuomioistuin niyttdd myds
omaksuneen tdm#n tulkinnan kisitteelle
"merkki” edelld mainitussa asiassa Libertel
antamassaan tuomiossa, kun se toteaa, etti ei
voida lahted siitd, ettd viri sellaisenaan on
merkki, koska tavallisesti viri on pelkka
esineen ominaisuus. Viri voi nidin ollen
muodostaa merkin ainoastaan tietyssd
asiayhteydessd. °®

65. Yhteistjen tuomioistuin kuitenkin jatkoi
toteamalla, ettd viri sellaisenaan voi suh-
teessa tiettyyn tavaraan tai palveluun muo-
dostaa merkin.®” Tami paatelmi ei vastaa
edelli esitettyd. Jos — kuten my06s katson —
viri voi muodostaa merkin ainoastaan tie-
tyssé asiayhteydessd, kyse ei endd ole véristd
sellaisenaan, toisin sanoen viristd abstraktina
entiteettind, koska viimeksi mainittu ei
esiinny koskaan todellisuudessa. Merkki on
vilri, jota kiiytetdéin tuossa erityisessd asiayh-
teydessi eli kun se peittdd tavaran tai tavaran

56 — Tuomion 27 kohta.
57 — Idem.
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pakkauksen tai esiintyy médrityn muodon tai
ddriviivojen yhteydessd. Tdémai hyvin erityinen
asiayhteys mahdollistaa sen, ettd vdri muo-
dostaa merkin. Koska tuo kyky muodostaa
merkki riippuu tdstd asiayhteydestd, virid
sellaisenaan voidaan kiyttdd muodostet-
taessa erilaisia merkkejé osoittamaan tiettyja
tavaroita tai palveluja.

66. Sama piitelmi koskee sitd suuremmalla
syylli kahta virid sellaisenaan koskevaa
rekisterdintihakemusta. Kahdesta viristi voi-
daan nimittdin muodostaa suuri — jopa
rajaton — miird merkkeji tavaroiden tai
palvelujen yhteydessi. Kuten olen edelld
todennut, timi on lisiksi téllaisen tavara-
merkin hakijan tavoittelema pdimé#érd, Tava-
ramerkin hakija haluaa ndin varata itselleen
mahdollisuuden kiyttdd kyseessd olevia
vireji haluamallaan tavalla osoittamaan tava-
roitaan tai palvelujaan. Tdstd seuraa, ettd
tillaisessa tapauksessa hakija ei hae rekiste-
réintiéi merkille, vaan osatekijoille, joista hiin
voi sittemmin muodostaa kaikki haluamansa
merkit,

67. Kuten Bundespatentgericht on perus-
tellusti todennut, direktiivin yleinen rakenne
asettaa hakijalle velvollisuuden esittdd tés-
millisesti merkki, jota timi aikoo kiyttdd tai
jota timi on todella kiiyttinyt; timé velvolli-
suus on vastine yksinoikeudelle, jonka hin
saa tuon merkin rekisterdinnilld. Naistd
syistd katson, ettd kaksi virid sellaisenaan ei

muodosta merkkii divektiivin 2 artiklassa
tarkoitetussa mielessi.

68. Lopuksi katson, ettd se, ettd vérit sellai-
sinaan lisattdisiin direktiivin 2 artiklassa ole-
vaan sellaisten merkkien luetteloon, jotka
voivat muodostaa tavaramerkin, ei olisi
direktiivin pddméirien mukaista.

B Direktiivin pddmddrdt

69. Direktiivin tarkoituksena on — kuten
sen johdanto-osan ensimmdisestd, seitse-
miinnestd, yhdeksinnestd ja kymmenennesti
perustelukappaleesta kiy ilmi — se, ettd
tavaramerkin saamisen edellytykset ja tava-
ramerkin haltijalleen antamien oikeuksien
suoja ovat samat kaikissa jdsenvaltioissa.
Samoin on kiistatonta, ettd timén yhdenmu-
kaistamisen tavoitteena on poistaa sellaiset
jasenvaltioiden tavaramerkkilainsiddanndssé
olevat erot, jotka voivat rajoittaa tavaroiden
vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoami-
sen vapautta, Direktiivilld pyritdédn siis edis-
tdmain vapaata kilpailua yhteismarkkinoilla.

70. Niiden pidimiirien toteuttaminen edel-
lyttdd ndin ollen, ettd tavaramerkin rekiste-
réinnin sekd tuon rekisterdinnin tavaramer-
kin haltijalle antaman suojan edellytykset

I-6147



JULKISASIAMIES LEGER'N RATKAISUEHDOTUS — ASIA C-49/02

ovat samat kaikissa jdsenvaltioissa. Kuten
edelld on todettu, yhteisdjen tuomioistuin on
tiltd osin tdsmentéinyt, mitkd ovat arviointi-
perusteet, joiden nojalla on arvioitava kisit-
teitd "sama” ja "sekaannusvaara” seka 4 artik-
lan — joka koskee rekisterdinnin esteitd —
ettd 5 artiklan — jossa tismennetdédn tavara-
merkkiin kuuluvat oikeudet — yhteydessi.

71. Kuten olen myds todennut, kansallisten
viranomaisten olisi kuitenkin hyvin vaikea
soveltaa nditd arviointiperusteita kahdesta
varistd sellaisenaan muodostuvaan tavara-
merkkiin, kan otetaan huomioon, etti nimi
vérit eividt kuvaa merkkig, jota hakija todelli-
suudessa kiyttdd tai aikoo kiytidd osoitta-
maan tavaroitaan tai palveluitaan, vaan ne
kuvaavat suurta — jopa rajatonta — m#irsd
mahdollisia merkkeji. Kansalliset viranomai-
set saattaisivat ndin ollen Alankomaiden
hallituksen tavoin katsoa, etti kahdesta
viristd sellaisenaan muodostuva tavara-
merkki on niin abstrakti, ettd se ei aiheuta
sekaannusvaaraa sellaisten kuviomerkkien
kanssa, joissa kiytetddn samoja vireji tai
niitd léhelld olevia virisdvyji tarkkaan mai-
ritetyssd muodostelmassa. Niinpi ne saattai-
sivat esimerkiksi katsoa, ettd sinisestd viristd
ja keltaisesta viristd sellaisinaan muodostuva
tavaramerkki ei ole sama kuin sinisen nelién
keskelld olevasta keltaisesta ympyristd muo-
dostuva merkki ejkdi aiheuta sekaannusvaa-
raa sen suhteen, koska téllainen merkki eroaa
kyseisestd tavaramerkistd hyvin erityisen
muotonsa eli nelién sisélld olevan ympyrin
ansiosta. Kyseessd olevista vireistd muodos-
tuvien kuviomerkkien olemassaolo ei niin
ollen olisi esteend hakemukselle, joka koskee
kyseisten vérien rekister6intid tavaramerkiksi
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sellaisinaan. Lisdksi téllaisen tavaramerkin
haltija ei voisi estdd kilpailijoitaan kéyttd-
misti samoja vérejd tai niitd Idhelld olevia
virisdvyjd hyvin erityisten kuviomerkkien
yhteydessd. Kahdesta viristd sellaisenaan
muodostuville tavaramerkeille my6nnettdi-
siin néin ollen rekisterdinti sitikin helpom-
min, koska téllaisia tavaramerkkejd pidettai-
siin "heikkoina” tavaramerkkeind.

72. Sitd vastoin toisten jisenvaltioiden toi-
mivaltaiset viranomaiset saattaisivat katsoa,
ettd vérien rekister6inti tavaramerkiksi sel-
laisinaan on omiaan antamaan kyseisten
tavaramerkkien haltijoille yksinoikeuden nii-
hin vérethin sekd niitd ldhelld oleviin vidrisi-
vyihin riippumatta niistd ulkoasuista tai
muodostelmista, joissa kyseiset vérit mah-
dollisesti esiintyviit kyseessd olevien tavaroi-
den tai palvelujen yhteydessd. Téllaisessa
tilanteessa toisesta tai molemmista kyseessi
olevista vireistd koostuvien kuviomerkkien
aikaisempaa rekisterdintid voitaisiin pitdd
esteend rekisterdintihakemukselle, joka kos-
kee nididen kahden vérin tai niitd ldhelld
olevien virisdvyjen rekisterdintid tavaramer-
kiksi sellaisinaan. Samoin téllaisen tavara-
merkin rekisterdinti voisi oikeuttaa haltijan
kieltim#dn kaiken kyseisten virien kiyidn
elinkeinotoiminnassa missi muodossa
hyvinsa rekisteréintihakemuksessa tarkoitet-
tujen tavaroiden tai palvelujen yhteydessd.

73. Sen hyvdksyminen, ettd kaksi vérid
sellaisenaan voidaan rekisterdidd tavaramer-
kiksi, voisi ndin ollen johtaa merkittiviin
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eroihin toimivaltaisten kansallisten viran-
omaisten vililli niiden edellytysten osalta,
joilla tillaisia tavaramerkkeji voidaan rekis-
terdida ja suojata. Ndmi erot olisivat myds
omiaan vaarantamaan vapaan kilpailun tie-
tyilli markkinoilla. Taloudellista toimijaa,
joka kéyttdd yhdestd tai useammasta véristi
muodostuvaa kuviomerkkid osoittamaan
tavaroitaan tai palvelujaan, voitaisiin estdd
tarjoamasta tavaroitaan tai palvelujaan
samalla tavaramerkilli varustettuna sellai-
sessa toisessa jdsenvaltiossa, jossa vérien
rekisterdinnin tavaramerkiksi sellaisinaan
tulkitaan antavan yksinoikeuden kaikelle
niiden virien kiytolle sellaisten tavaroiden
tai palvelujen yhteydessd, jotka ovat samoja
tai samankaltaisia kuin ne tavarat tai palve-
lut, joita varten tavaramerkki on rekisterdity.
Joka tapauksessa pelkkd epdvarmuus siité,
mitd oikeuksia vérien rekisterdinti tavara-
merkiksi sellaisinaan antaa haltijalleen tie-
tyssii jisenvaltiossa, voisi johtaa siihen, ettd
kyseinen toimija ei tarjoa tavaroitaan tai
palvelujaan tuossa valtiossa vilttidkseen
riskin joutua kanteen kohteeksi.

74. Lisiksi se, ettd on ldhes mahdotonta
soveltaa oikeuskiytinndssé esitettyja arvioin-
tiperusteita kiisitteiden “sama” ja “sekaan-
nusvaara” arvioimiseksi kahdesta viristd
sellaisenaan muodostuvan merkin osalta,
voisi myds johtaa siihen, ettd toimivaltaiset
kansalliset viranomaiset soveltavat hyvin eri
tavoin edelld mainitussa asiassa Libertel
annetussa tuomiossa esitettyjd arviointipe-
rusteita. Erityisesti vapaana pitimisen tar-
peen huomioon ottaminen voisi johtaa hyvin
erilaisiin sovelluksiin riippuen siitd, katso-

vatko kansalliset viranomaiset, etti kahden
viirin rekisterdinti tavaramerkiksi sellaise-
naan estii muita taloudellisia toimijoita
kdyttamdstd nditd samoja véreji tai niitd
lahelld olevia vérisivyjd miss# muodossa
hyvénsi.

75. Lopuksi — vastoin komission ja Heidel-
berger Bauchemien nikemystd — en katso,
ettd sitd oikeudellista epdvarmuutta, joka
aiheutuisi vérien rekisterdimisestd tavara-
merkeiksi sellaisinaan, voitaisiin oikeuskéy-
tinndssd poistaa tavalla, joka olisi tdysin
direktiivin jirjestelmin ja pd#&midrien
mukainen, Kuten on todettu, kysymys siitd,
kuinka arvioida kisitteitd “sama” ja "sekaan-
nusvaara” kahdesta viristéi sellaisenaan muo-
dostuvan tavaramerkin yhteydessé, voi nimit-
tdin johtaa kahteen erilaiseen nikemykseen
tillaiseen tavaramerkkiin kuuluvien oikeuk-
sien laajuudesta: kyseessd voi olla joko
"heikko” tavaramerkki tai tavaramerkki, joka
antaa yksinoikeuden kaikkeen kyseessé ole-
vien virien ja niité lihelld olevien vérisivyjen
kdyttoon sellaisten tavaroiden yhteydessi,
jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin
rekisterdintihakemuksessa tarkoitetut tava-
rat.,

76. Mielestini kumpikin niistd kahdesta
mahdollisesta nikemyksesté olisi kyseenalai-
nen direktiivin jirjestelméin ja padmédrien
valossa.
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77. Nékemys siitd, ettd kahdesta viiristd
sellaisenaan muodostuvat tavaramerkit olisi-
vat “heilkoja” tavaramerkkejd, ei vastaa
lainsddtidjdn tarkoitusta; timé ei ole halunnut
edistdd direktiivilld tillaisten tavaramerkkien
kehittymistd, Lainsdidtdji on péinvastoin
halunnut rajoittaa rekisterdityjen tavara-
merkiien méirdd ja antaa ndille tavaramer-
keille saman suojan korkeaan tasoon kaikissa
jasenvaltioissa, °® Lisdksi timé nikemys mer-
kitsisi sitd, ettd taloudellisilta toimijoilta
vietdisiin suuri osa tdmén tyyppisten tavara-
merkkien rekister6innin hyodyisti.

78. Vastakkainen ndkemys, jonka mukaan
kahden virin rekisterdinti tavaramerkiksi
sellaisinaan antaisi tavaramerkin haltijalle
yksinoikeuden kyseisiin véreihin riippumatta
siitd, missd muodostelmassa kyseiset virit
mahdollisesti esiintyvit kyseessi olevien
tavaroiden ja palvelujen yhteydessd, merkit-
sisi sité, ettd tavaramerkin haltijalle annetaan
sitd merkkid laajempi suoja, jota tdmi
todellisuudessa on kiyttinyt tai aikoo kiyt-
tdd. Tami seuraus on tavaramerkkioikeusjar-
jestelmédn vastainen. Tuohon jirjestelmidn
liittyy nimittdin se paradoksi, ettd kilpailun
edistdmiseksi tietyilld markkinoilla tietylle
taloudelliselle toimijalle annetaan rajoitta-
mattomaksi ajaksi yksinoikeus tavaroiden ja
palveluyjen myynnissd kéytettdviin merkkei-
hin. Oikeuskdytinndssi tistd paradoksista on
hyvin loogisesti pidtelty, etti yksinoikeus
voidaan my6ntid ainoastaan siltd osin kuin
kyseessd olevat merkit todella tayttivit

58 — Kahdeksas, yhdeksids ja kymmenes perustelukappale.
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alkuperin osoittamista koskevan tehtd-
viinsi,

79. Liséksi kahden virin rekister6inti tava-
ramerkiksi sellaisinaan asettaisi kyseenalai-
seksi direktiivin 10 ja 12 artiklan sdédnndsten
tehokkaan vaikutuksen tillaisen tavaramer-
kin haltijan velvollisuuksien osalta. On
nimittdin tunnetiua, ettd direktiivin 10 ja
12 artiklan nojalla tavaramerkin haltijan on
tavaramerkin menettimisen uhalla tosiasial-
lisesti kiytettdvi sitd. Direktiivin 10 artiklan
2 kohdan mukaan tavaramerkin tosiasiallista
kéyttdd on sen kiyttiminen muodossa, joka
poikkeaa sen rekister6idystd muodosta vain
sellaisilta osin, ettd poikkeaminen ei vaikuta
merkin erottuvuuteen. Téstd seuraa, ettd
niiden siinndsten toimeenpano vilttdmatts
edellyttdd, ettd kahden virin rekisterdinti
tavaramerkiksi on sallittava ainoastaan, jos
némd esiintyvét tietyssd muodostelmassa. Jos
tavaramerkki muodostuu véreistd sellaisi-
naan, mikd tahansa niiden virien kiytto
osoittamaan kyseessd olevia tavaroita tai
palveluita voisi siis riittdd tavaramerkin

59 — Ks, mm. asia C-206/01, Arsenal Football Club, tuomio
12.11.2002 (Kok. 2002, s. I-10273, 51 kohta) ja em. asia LT}
Diffusion (tuomion 48 kohta), Tiltd osin on syytd viitata
mrﬁs yhteisdjen tuomioistuimen EY 30 artiklasta tekemiin
tulkintaan, jonka mukaan tuon artiklan nojalla sallitut

poikkeukset tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteesta

teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelun takaamiseksi
ovat oikeutettuja ainoastaan siltd osin kuin niilld pyritiin
varmistamaan timin tyyppisen omaisuuden ydinsisllon
muodostavien oikeuksien suojaaminen (ks. mm. asia

119/75, Terrapin, tuomio 22.6.1976 (Kok. 1976, s. 1039,

Kok. Ep. III, s. 135, 5 kohta) ja asia C-143/00, Boehringer

Ingetheim ym., tuomio 23.4.2002 (Kok. 2002, s. 1-3759,

28 kohta). Ks. myds direktiivin 7 artiklan — joka koskee

tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammumista — tulkin-

taa koskeva yhteiséjen tuomioistuimen oikeuskiytintd (mm.

yhdistetyt asiat C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, Bristol-

Myers Squibb ym., tuomio 11.7.1996, Kok. 1996, s. I-3457, 41

ja 42 kohta).
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tosiasialliseksi kéytoksi ja ndin sailyttdd
yksinoikeuden kyseisiin vireihin rajoittamat-
tomaksi ajaksi.

80. Kaiken edelld esitetyn perusteella katson,
ettd kahden virin rekisterdintii tavaramer-
kiksi sellaisinaan ei tule arvioida direktiivin
3 artiklan nojalla kussakin yksittdistapauk-
sessa rajoittavasti, vaan sen tulee pikemmin-
kin olla direktiivin 2 artiklan nojalla peri-

aatteellisesti mahdotonta. Tdmédn vuoksi
ehdotan, ettd yhteistjen tuomioistuin luopuu
edelld mainitussa asiassa Libertel antamas-
saan tuomiossa omaksumastaan nikemyk-
sestd ja vastaa Bundespatentgerichtille, ettd
sellaiset virit tai viriyhdistelmit, jotka halu-
taan rekisterdidd tavaramerkeiksi abstrak-
tissa ja ériviivattomassa muodossa ja joiden
virisivyt on tdsmennetty sanallisesti ja esit-
timilld vrimalli sekd nimetty tarkoin tietyn
hyviksytyn viriluokittelujirjestelmén mukai-
sesti, eivit tdytd direktiivin 2 artiklassa sdd-
dettyjd vaatimuksia.

VI Ratkaisuehdotus

81. Edelld esitetyn perusteella ehdotan, ettd yhteisdjen tuomioistuin vastaa
Bundespatentgerichtin esittdmiin kysymyksiin seuraavasti:

Sellaiset virit tai viriyhdistelmit, jotka halutaan rekisterdidd tavaramerkeiksi
abstraktissa ja ##riviivattomassa muodossa ja joiden vérisivyt on tdsmennetty
sanallisesti ja esittimidlld vérimalli sekd nimetty tarkoin tietyn hyviksytyn
viriluokittelujirjestelmén mukaisesti, eivét téytd jasenvaltioiden tavaramerkkilain-
sifiddnnoén lihentimisestd 21 pdivind joulukuuta 1988 annetun ensimmiisen
neuvoston direktiivin 89/104/ETY 2 artiklassa tarkoitettuja tavaramerkkikelpoi-
suutta koskevia vaatimuksia, koska ne eivit muodosta merkkis, joka on esitettivissi
graafisesti ja jolla voidaan erottaa yhden yrityksen tavarat tai palvelut toisten
yritysten tavaroista tai palveluista.
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