JULKISASIAMIES RUIZ-JARABON RATKAISUEHDOTUS — ASIA C-218/01

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
DAMASO RUIZ-JARABO COLOMER
14 péivini tammikuuta 2002 *

1. Bundespatentgericht on esittinyt yhtei-
sojen tuomioistuimelle kolme kysymysti
jasenvaltioiden tavaramerkkilainsiidédnnén
lahentdmisestd 21 paivind joulukuuta 1988
annetun ensimmdisen neuvoston direktiivin
89/104/ETY? 3 artiklan 1 kohdan b, ¢ ja
e alakohdan tulkinnasta asiassa, jossa on
kyse tavaran muodosta koostuvista kolmi-
ulotteisista merkeist,

Se haluaa erityisesti selvittidd, onko edelld
mainittujen sddnndsten perusteella katsot-
tava, ettd pakkaukset rinnastetaan niiden
sisdltéon (ensimmdinen kysymys). Se pohtii
lisaksi sitd, mitd kriteereitd on kiytettdva
tdllaisten merkkien erottamiskyvyn arvioin-
nissa (toinen kysymys) ja mikd merkitys on
annettava muissa jdsenvaltioissa omaksu-
tuille kiytdnnoille tillaisen tavaramerkin
rekisterdinnin osalta.

2. Vastaukset nidihin kysymyksiin saadaan
vaivatta tavaramerkkeji koskevasta oikeus-
kiytinnésta.

1 — Alkuperiinen kieli: espanja.
2—EYVL L 40, s. 1 {jiljempind tavaramerkkidirektiivi tai
direktiivi).
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Kansallinen menettely

3. Kemiallisia tuotteita valmistava vhti6
Henkel KGaA (jdljempénd Henkel), koti-
paikka Diisseldorf (Saksa), oli tehnyt
18.6.1998 hakemuksen pakkauksen muo-
don rekisterdimiseksi kansalliseen tavara-
merkkirekisteriin kolmiulotteisena virilli-
send merkkind nestemaiisille villapesuai-
neille.

4. Saksan patentti- ja tavaramerkkiviraston
luokkaa 3 koskevia rekisterdintihakemuk-
sia kisittelevd jaosto (Deutsches Patent-
und Markenamt) hylkési hakemuksen silld
perusteella, ettd kyseessi oli muoto, jota oli
pidettidvi tavanomaisena pakkausmuotona
tavaroille, joille tavaramerkkid pyydettiin
eikd silld ilmaistu tavaran alkuperii eiki se
ndin myoskddn ollut edellytetylld tavalla
erottamiskykyinen,
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5. Henkel valitti tastd padtoksestd Bundes-
patentgerichtiin (patentti- ja tavaramerkki-
asioissa toimivaltainen tuomioistuin) viit-
tien, ettd kyseessd oleva merkki on koko-
naisarvioinnin perusteella erottamiskykyi-
nen, koska merkissd on yhdistetty muoto ja
viri siten (tekijit, jotka kuluttaja tunnistaa
tavaran alkuperdi ilmaiseviksi), ettd se
erottuu selvdsti kilpailevista tavaroista.
Henkel toimitti lisdksi tulokset tutkimuk-
sesta, joka oli tehty sen aloitteesta ja joka
osoittaa, ettd huomattava osa kuluttajista
oli yhdistinyt hakemuksessa tarkoitetun
pullon tietyksi madratyksi pesuaineeksi.

Henkel viittida, ettd hakemuksessa tarkoi-
tettua merkkid ei pitdisi olla hyviksymittd
kuvailevien merkkien rekisteriin, koska nii-
den on oltava vapaasti tuottajien vapaassa
kidytossd, koska kyseessd oleva muoto ja
véri eivit ole tavaran myynnin kannalta
vilttdmattémid, vaan villapesuaineiden pul-
lot voivat olla muodoltaan hyvin erilaisia.

Esitetyt ennakkoratkaisukysymykset

6. Bundespatentgerichtin 24. jaosto (tava-
ramerkkivalitusjaosto)} pddtti 10.4.2001
tekemillddn paatokselld lykitd asian kisit-
telyd ja esittdd yhteisdjen tuomioistuimelle

seuraavat kysymykset tavaramerkkidirek-
tiivin tulkinnasta:

”1. Onko pakattuna tavanomaisesti myy-
taviksi tarjottavien tavaroiden (kuten
nesteiden) pakkauksesta muodostuvien
kolmiulotteisten tavaramerkkien osalta
tavaran pakkaus rinnastettava ravara-
merkkioikeudellisesti tavaran muo-
toon niin, ettd

a) tavaran pakkausta pidetddn direk-
tiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakoh-
dassa tarkoitettuna tavaran
muotona;

b) tavaran pakkauksella voidaan
kuvailla pakatun tavaran (ulkoisia)
ominaispiirteitd direktiivin 3 artik-
lan 1 kohdan ¢ alakohdassa tarkoi-
tetulla tavalla?

2. Ovatko pakattuna tavanomaisesti
myytdviksi tarjottavien tavaroiden
{kuten nesteiden) pakkauksesta muo-
dostuvat kolmiulotteiset tavaramerkit
direktiivin 3 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitetulla tavalla
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erottamiskykyisid vain, jos tavanomai-
sesti valistunut, kohtuullisen tarkkaa-
vainen ja huolellinen keskiverto-ostaja
pystyy myos merkkid lihemmin tar-
kastelematta ja merkkid muihin merk-
keihin vertaamatta ja olematta
erityisen huolellinen tunnistamaan ne
hakemuksessa tarkoitetun kolmiulot-
teisen tavaramerkin ominaispiirteet,
jotka poikkeavat yleisestd kdytdnnostd
tai toimialalla vallitsevasta tavasta ja
joiden avulla voidaan timin vuoksi
ilmaista tavaroiden kaupallinen alku-
peri?

3. Voidaanko erottamiskykyd arvioida
ottamalla huomioon vain se, miten
merkki ymmirretiin kotimaassa ylei-
son keskuudessa, eli hankkimatta
viran puolesta lisdselvitystd siitd, onko
muissa Euroopan unionin jisenval-
tioissa rekisterdity samoja tai saman-
kaltaisia tavaramerkkejd tai evitty
tillaisia tavaramerkkeji koskevia
rekisterdintihakemuksia ja missd laa-
juudessa ndin on tehty?”

Oikeudenkiynti yhteisGjen tuomioistui-
messa

7. Ennakkoratkaisupyynt saapui yhteis6-
jen tuomioistuimeen 29.5.2001. Kirjallisen
kisittelyn jilkeen, jossa ainoastaan komis-
sio esitti huomautuksia, pidettiin
14.11.2002 suullinen kisittely, jossa my0s
valittajana olevan yhtitn edustajat esittivit
huomautuksia.
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Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

8. Esitetyt kolme ennakkoratkaisukysy-
mystd koskevat tavaramerkkidirektiivin
3 artiklan 1 kohdan b, ¢ ja e alakohdan
tulkintaa. Niissd sdddetddn seuraavaa:

1. Seuraavia merkkeji ei saa rekisterdida
tai, jos ne on rekisterdity, ne on julistettava
mitdttomiksi:

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottu-
vuus;

c) yksinomaan sellaisista merkeistd tai
merkinnéistd muodostuvat tavaramer-
kit, jotka voivat elinkeinotoiminnassa
osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia,
laatua, miirdd, kiyttétarkoitusta,
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arvoa tai maantieteellistd alkuperid,
tavaroiden valmistusajankohtaa tai
palvelujen suoritusajankohtaa taikka
muita tavaroiden tai palvelujen omi-
naisuuksia;

e) merkit, jotka muodostuvat yksin-
omaan

— tavaran luonteenomaisesta muo-
dosta,

— teknisen tuloksen saavuttamiseksi
vilttdmattomastd tavaran muo-
dosta tai

-— tavaran arvoon olennaisesti vaikut-
tavasta muodosta;

Ensimmdinen ennakkoratkaisukysymys

9. Ensimmdinen ennakkoratkaisukysymys
koskee yleensd pakattuina myytdvien tava-
roiden, kuten nesteiden, pakkauksen ar-
viointia tavaramerkkioikeuden kannalta.
Ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuin
pohtii sitd, onko tillaisessa tapauksessa
tavara rinnastettava sen muotoon ja kuinka
laajalti nidin voidaan tehda.

10. Kun kyse on tavarasta, joka yleensi
myydéddn pullotettuna, ei pakkausta ole
niinkddn rinnastettava tavaraan, vaan sitd
on pidettdvi osana kyseistd tavaraa. Lisiksi
kuluttajan ndkékulmasta pakkaus on ainoa
nikyvi ja erotettavissa oleva tekija, mitd on
pidettivd tavaramerkkioikeudellisesti ai-
noana tavaran merkityksellisend osateki-
jana.

11. Tillainen kanta saattaa vaikuttaa
direktiivin 2 artiklan sisillén vastaiselta,
koska sen mukaan tavaramerkkini voidaan
pitdd mitd tahansa merkkii, “joka voidaan
esittdd graafisesti, erityisesti sanoin, henki-
lonnimet mukaan lukien, kuvioin, kirjai-
min, numeroin taikka tavaroiden tai niiden
péillyksen muodon avulla, jos sellaisella
merkilld voidaan erottaa yrityksen tavarat
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tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai
palveluista”.®> Muodollisesti tavara ja sen
Dpddillys ovat siis toisistaan erillisid tekij6ita.
Direktiivin sddnnoksid on kuitenkin tarkas-
teltava niiden piddmadrin kannalta, koska
direktiivi tuskin on laadittu teknisesti riit-
tdvin tarkasti.

12. Nesteiden, kuten myds kaasujen ja
tiettyjen rakeina esiintyvien tai helposti
murenevien aineiden, joilla ei ole tiysin
kiintedd olomuotoa, ja joilla ei ole midrit-
tyd kokoa ja ulkomuotoa, pakkaus on
ainoa kuluttajan havaittavissa oleva muoto,
joka voi olla graafinen. Tamintyyppisten
aineiden kolmiulotteinen muoto, joka on
tavaramerkkioikeudellisesti merkitykselli-
nen, on pakkaus, jossa ne tarjotaan myyti-
viksi, minkd vuoksi tdssid yhteydessi zava-
raksi on kisitettdvi se esine, minki sisilli
tavara on.

13. Lisidksi tavaran pdillyksen erottaminen
sen sisdlléstd siten, ettd vain sisdltd katsot-
taisiin tavaraksi, ei vastaa todellisuutta
markkinoilla. Useiden eri myyntiartikkelei-
den myyntipdillyksen ominaisuuksia on
pidettdvi ratkaisevina ostopddtoksen syn-
tymiselle. Pakkauksen koko vaikuttaa tar-
jottavaan mddrddn, sen muoto tavaran

3 — Kursivointi tdssi.
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kiytt6on, sen valmistusmateriaali tavaran
painoon. Nidmi tekijdt voivat olla kulutta-
jan nikékulmasta merkityksellisempidkin
kuin nestemiisen aineen tunnetut tai olete-
tut varsinaiset ominaisuudet.

14. Tistd sdilion ja tavaran vilisestd yhti-
ldisyydestd silloin kun tavara myyddin
pakattuna voidaan johtaa tavaran piillyk-
sen ja sen muodon vilinen rinnastus direk-
tiivin 3 artiklan 1 kohdan ¢ ja
e alakohdassa tarkoitetulla tavalla,

15. Viimeksi mainitun alakohdan osalta
rinnastus, johon edelld viitattiin, on yleisen
edun mukainen senkin vuoksi, etti jos
pakkaus katsotaan sen sisillostd tdysin
erilliseksi siten, ettei siihen voitaisi soveltaa
tavaran muotoon liittyvii rajoituksia, kuten
Henkelin edustaja on esittinyt, sddnnék-
sessd olevaa ehdotonta, ajallisesti rajaama-
tonta kieltoa, joka koskee kolmiulotteisia,
esteettistd arvoa omaavia tai tuotteen kéyt-
t6dn perustuvia muotoja, olisi erittdin
helppo kiertid.

16. Tissd yhteydessd on vield mainittava,
vaikkakin vain esimerkinomaisesti, koska
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teksti ei ole oikeudellisesti sitova,* Furoo-
pan yhteisdjen neuvoston ja komission
yhteiset julistukset, jotka on otettu direktii-
vid laadittaessa tehtyyn neuvoston poyta-
kirjaan ja joissa viitataan direktiivin 3 artik-
lan 1 kohdan e alakohtaan seuraavasti:

»Neuvosto ja komissio katsovat, ettd silloin
kun tavarat on pakattu, ilmaisu ’tavaran
muoto’ kisittdd pakkauksen muodon.”

17. Edelld esitetyn perusteella ehdotan, ettd
ensimmiiseen ennakkoratkaisukysymyk-
seen vastataan, ettd yhteison tavaramerkki-
oikeudessa, silloin kun kyse on yleensa
pakattuina myytivistd tavaroista, kolmi-
ulotteisena tavarana on pidettdvd tavaran
pakkauksen muotoa.

Toinen ennakkoratkaisukysymys

18. Kansallisen tuomioistuimen toinen
kysymys koskee sen arviointiperusteen yksi-

4 ~- Dircektiivin tekstissi ei viitata julistuksiin. Ks. asia C-292/89,
Antonissen, tuomio 26.2.1991 (Kok. 1989, s. [-745,
Kok. Ep. XI, 5. I-67, 18 kohta).

- Suomc_nnmu yhteisojen tu(_)mioistuimcssn, koska EYVL:ssa
¢i ole julkaistu suomenkickistd tekstid.

tyiskohtaista midrittelyd, jota kansallisen
tuomioistuimen on kéytertdvd arvioides-
saan direktiivin 3 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitettua erottamiskykya
{kdyttoon perustuvaa, konkreettista erotta-
miskykyd) kolmiulotteisen tavaramerkin
osalta. Se haluaa selvittdd, onko tavan-
omaisesti valistuneen, kohtuullisen tarkkaa-
vaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan
kyettdvd myos merkkid ldhemmin tarkaste-
lematta tai muihin merkkeihin vertaamatta
ja olematta erityisen huolellinen tunnista-
maan kolmiulotteisen muodon ominaispiir-
teet, joiden avulla se erottuu muista.

19. Asiassa Gut Springenheide ja Tusky,
16.7.1998 antamassaan tuomiossa® yhtei-
sdjen tuomioistuin omaksui yhden yleisesti
sovellettavan arviointiperusteen, jota kiy-
tetdin sen ratkaisemiseksi, voivatko nimi-
tykset, tavaramerkit tai mainokset johtaa
ostajaa harhaan, eli ottamalla huomioon
tavanomaisesti valistuneen sekd kohtuulli-
sen tarkkaavaisen ja huolellisen keskiverto-
kuluttajan oletetut odotukset asiantuntija-
lausuntoja hankkimatta tai mielipidemit-
tausta teettimatta.

20. Tdmd arviointiperuste on vahvistettu
samalla tavoin useissa eri tyyppisissi-

5 — Asia C-210/96 {Kok. 1996, s. [-4657).
6 — Ibidem, tuomion 31 kohta.
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asiayhteyksissd 7 annetuissa tuomioissa.
Niin myos sittemmin tavaramerkkejd kos-
kevissa asioissa annetuissa tuomiossa.

Hiljattain antamassaan tuomiossa yhteis6-
jen tuomioistuin katsoi lisiksi, ettd merkin
konkreettista erottamiskykyid eli tavaran
muodosta muodostuvan merkin erottamis-
kykyd on arvioitava saman kriteerin
avulla.”

Jos kansallinen tuomioistuin kykenee ar-
vioimaan tietyn merkin erottamiskyvyn sen
perusteella, mitd se katsoo tavanomaisesti
valistuneen, kohtuullisen huolellisen ja
tarkkaavaisen keskivertokuluttajan kykene-
vin havaitsemaan, ei vaikuta tarpeelliselta
vaatia lisdselvityksid, kuten ne analyyttiset
ja vertailevat tutkimukset, joihin Bundespa-
tentgericht viittaa. Pdinvastoin, tillaiset
selvitykset eivdt vapauta kansallista tuo-
mioistuinta velvollisuudesta kiyttdd omaa
harkintavaltaansa, joka perustuu keskiver-
tokuluttajan malliin, sellaisena kuin se
méiritelldsin yhteison oikeudessa. '

7 — Ks. asia C-303/97, Sekikellerei Kessler, tuomio 28.1.1999
{Kok. 1999, s. 1-513, 36 kohta); asia C-220/98, Estée
Lauder, tuomio 13.1.2000 (Kok. 2000, s. I-117, 27 kehta)
ja asia C-30/99, komissio v. Irlanti, tuomio 21.6.2001
{Kok. 2001, s, [-4619, 32 kohta).

8 — Ks. asta C-342/97, Lioyd Schuhfabrik, tuomio 22.6.1999
{Kok. 1999, s. 1-3819, 26 kohta).
9 — Asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002 {Kok. 2002,
s, 1-5475, 63 kohta).
10 — Ks. julkisasiamies Fennellyn asiassa C-220/98, Esiée Lau-
der, 16.9.1999 antama ratkaisuehdotus (Kok. 1999,
s. 1-117, 29 kohta).
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Lisdttikoon tihdn, ettd tavaramerkkisuo-
jan rajat tiettyjen tavaroiden ja palvelujen
luokassa tai luokissa sekd tavaramerkin
voimassaolon alueellisuus edellyttivit, ettd
erottamiskykyd arvioidaan samantyyppisia
tavaroita ja palveluja kiyttdvin keskiverto-
kuluttajan nikokulmasta silld alueella, jolla
tavaramerkin rekisterdintid on haettu.

21. FEi ole mitidn syytd poiketa tdstd padt-
telystd siltd osin kuin kyse on konkreetti-
sesti sellaisten tavaroiden péillyksen muo-
dosta, jotka yleensd myyddin pakattuina.

22. Niin ollen ehdotan, etti toiseen ennak-
koratkaisukysymykseen vastataan, ettd
arvioitaessa, onko olemassa direktiivin
3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoi-
tettu peruste hylitd sellaisen kolmiulottei-
sen merkin rekisterdinti, joka muodostuu
pakattuna tavanmukaisesti myytdvin tava-
ran muodosta, rekisteriviranomaisen tai
tuomioistuimen on omaksuttava tavan-
omaisesti valistuneen, kohtuullisen huolel-
lisen ja tarkkaavaisen keskivertokuluttajan
nikemys tavaroista ja palveluista, joista on
kysymys, ilman ettd olisi tarpeen ryhtyi
analyyttisiin tai vertaileviin lisdtutkimuk-
siin,
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Kolmas ennakkoratkaisukysymys

23. Lopuksi Bundespatentgericht kysyy,
onko kyseessd olevan merkin erottamisky-
kyd arvioitaessa muiden jdsenvaltioiden
rekisteriviranomaisten tai tuomioistuinten
omaksumalla kdytdnnolld merkitystd tai
onko se otettava huomioon samoja tai
samankaltaisia merkkeja rekisteréiriessa.

24. Tavaramerkkidirektiivilld pyritddn
lihentimain jasenvaltioiden lainsdddan-
t6jd, yhdenmukaistamaan niitd, vaan ei
kuitenkaan tekemddn niisti samanlaisia.
Kansallisten viranomaisten ja tuomioistuin-
ten on siis tulkittava kansallisia sddnnoksia
mahdollisimman pitkélle direktiivin sana-
muodon ja tarkoituksen mukaisesti, jotta
direktiivilld tavoiteltu tulos saavutettaisiin
ja ndin ollen noudatettaisiin EY 249 artiklan
kolmatta kohtaa,!' turvautumalla tarvit-
taessa yhteisdjen tuomioistuimeen ennak-
koratkaisupyyntdmenettelyn vilityksella.

Yhteis6jen tuomioistuimen ja kansallisten
tuomioistuinten valilli ei sitd vastoin ole

11 —— Ks. yhdenmukaistetun merkin osalta asia C-63/97, BMW,
tuomio 23.2.1999 (Kok. 1999, s. 1-905, 22 kohta).

olemassa minkiinlaista alistusvelvoitetta
minkdin jisenvaltion osalta. Olemassa ei
myoskiddn ole velvoitetta paityd samoihin
lopputuloksiin, eikd myoskdin soveltaa
samoja tulkintaperiaatteita. Koska edelld
kasitelty keskivertokuluttajan kisitys voi
vaihdella alueen mukaan, tietyssi jisenval-
tiossa omaksutulla kdytannolld ei voi olla
velvoittavaa vaikutusta suhteessa jonkin
muun valtion viranomaisiin. Téstd huoli-
matta varovaisuuden ja vastavuoroisen
lojaliteetin perusteella — jotka perustuvat
edelld esitettyyn tavoitteeseen saavuttaa
tietty padamiird — tdllainen kdytinto ja
erityisesti syyt, joihin se perustuu, voivat
olla hyodyllisend ohjeena toimivaltaiselle
viranomaiselle timan arvioidessa merkin
erottamiskykyid. Mikédin ei kuitenkaan vel-
voita viranomaista hankkimaan viran puo-
lesta tahdn liiteyvia lisdselvityksia.

25. Niin ollen kolmanteen kysymykseen
on vastattava, ettd tavaramerkeiltd edelly-
tettyd merkkien konkreettista erottamisky-
kyi arvioidessaan toimivaltaiset kansalliset
viranomaiset eivit ole velvollisia ottamaan
huomioon muissa jasenvaltioissa omaksut-
tuja kdytdntojd, jotka koskevat samanlaisia
tavaroita tai palveluja kuin ne, joille tava-
ramerkkid haetaan.
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Ratkaisuchdotus

26. Edelld esitetyn perusteella ehdotan, ettd yhteisdjen tuomioistuin vastaa
Bundespatentgerichtin esittdmiin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

1)

Yhteison tavaramerkkioikeudessa, silloin kun kyse on yleensd pakattuina
myytivistd tavaroista, kolmiulotteisena tavarana on pidettivd tavaran
pakkauksen muotoa.

Arvioitaessa, onko olemassa jisenvaltioiden tavaramerkkilainsiddidnndn
lihentimisestd 21 pdivini joulukuuta 1988 annetun ensimmaéisen neuvoston
direktiivin 89/104/ETY 3 artikian 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu peruste
hyliti sellaisen kolmiulotteisen merkin rekisterdinti, joka muodostuu pakat-
tuna tavanmukaisesti myytdvin tavaran muodosta, rekisteriviranomaisen tai
tuomioistuimen on omaksuttava tavanomaisesti valistuneen, kohtuullisen
huolellisen ja tarkkaavaisen keskivertokuluttajan nikemys tavaroista ja
palveluista, joista on kysymys, ilman ettd olisi tarpeen ryhtyd analyyttisiin
tai vertaileviin lisitutkimuksiin.

Tavaramerkeiltd edellytettyid merkkien konkreettista erottamiskykyé arvioi-
dessaan toimivaltaiset kansalliset viranomaiset eivit ole velvollisia ottamaan
huomioon muissa jdsenvaltioissa omaksuttuja kaytdntojd, jotka koskevat
samanlaisia tavaroita tai palveluja kuin ne, joille tavaramerkkii haetaan.
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