SHIELD MARK

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
DAMASO RUIZ-JARABO COLOMER

3 pdividnd huhtikuuta 20031

1. Tavaramerkkidirektiivin? 2 artiklan
tulkitseminen ja niiden merkkien mé4-
rittiminen, jotka voivat muodostaa tillai-
sen teollisoikeuden, eivit ole endi jddneet
taka-alalle, vaan ne ovat nikyvisti esilld
tuomioistuimissa,

2. Yhteiséjen tuomioistuin on dskettdin
ottanut kantaa hajujen soveltuvuuteen
tavaramerkeiksi,3 ja piakkoin se ottaa
kantaa pelkkiin vireihin ilman muotoa tai
ddriviivoja. 4 Esilli olevassa asiassa kyse on
saman episelvyyden hilventimisestd #in-
ten osalta.

3. Hoge Raad der Nederlanden kysyy sit4,
tdyttdvdtko didniaistimukset ne edellytyk-
set, joita mainitussa direktiivissd asetetaan
sille, ettd merkkid voidaan pitid tavara-
merkkind, ja mikili vastaus kysymykseen

1 — Alkuperiinen kieli: espanja.

2 — Jisenvaltioiden tavaramerkkilainsiidinnon lihentdmisestd
21 piivind joulukuuta 1988 annecttu ensimmiinen neuvos-
ton dircktiivi 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jiljem-
pind tavaramerkkidirektiivi tai dircktiivi),

3 — Asia C-273/00, Sicckmann, tuomio 12.12.2002 (Kok, 2002,
56.1{-117.147), johon liittyviin ratkaisuchdotuksen esitin

.11.2001.,

4 — Asia_C-104/01, Libertel Groep, tuomio 6.5.2003 (Kok.
s. 1-3793), jossa julkisasiamies Léger csitti ratkaisuchdo-
tuksensa 12.11,2002,

on myontdvd, kyseinen tuomioistuin kysyy
sitd, missi muodossa tavaramerkki on
rekisterditdva.

I Tosiasiat ja padasian oikeudenkiynti

4, Shield Mark BV:lli (jiljempind Shield
Mark) on 14 tavaramerkkis, jotka on
rekisterdity Benelux-tavaramerkkivirastos-
sa (Benelux-Merkenbureau). Tavaramer-
keistd 11:ssd aiheena ovat Fiir Elise -pia-
nosonaatin, ¥ jonka on siveltinyt Ludwig
van Beethoven,$ ensimmiiset ja elegiset
tahdit, ja kolmessa aiheena on kukon kie-
kuminen.

5 ~- Bagatelli a-mollissa (WoO 59).

6 — Beethoven itse antoi kappaleelle lisinimeksi ”Muistoja
27 piivilti huhtikunta 1808”, jolloin hiinet kutsuttiin
tilaisuuteen, jossa oli mukana eri-ikdisii lapsia. Hinen
huomionsa kiinnittyi crityisesti vichattividn Elise-nimiscen
tyttdon, joka sen pilkeen, kun hinelle oli kerrottu, kuka
vieras oli, meni siveltijin luokse ja kertoi olevansa myds
taiteilija, koska hinkin osasi soittaa pianoa, Ennen pois-
lihtsiddn "Bonnin kuurona™ tunnettu siveltdji pyysi Elisci
ndyttimdiin taitonsa, jolloin timd tulkitsi usciden eri
siveltdjien teoksia, mutta Becthovenin pyydettyd tytesi
soittamaan joitakin hiinen sonaattejaan timi vastasi mur-
heellisena, ecttei_voinut, koska ne olivat hyvin vaikeita.
Maestro lupasi Eliselle, etti hiin siveltdisi yksinkertajsem-
man kappaleen, jonka Elise voisi esittdid pianolla {(Angu-
los-lehdessi  mainittu K. Grocnewolfin - kommentaari,
kesikuu 1994, s. 29}, Muut kriitikot, kuten A, Reverter
(Beethoven, Ed. Peninsula, Barcelona, 1998, toinen painos,
s. 115), uskovat, cttil bagatelli sivellcttiin vuonna 1810, ja
s sisiltyl vihkoon, jossa ei ollut suinkaan Elisen mukaan
vaan erddin Beethovenin  mahdottomista rakkauksista,
Teresa Malfattin mukaan nimettyji useita eri kappaleita,
Nimen vaihtuminen johtui kappaleen vuonna 1567 jul-
kaisseen kustantaja Nohtin schittimittomisti virheestd,
Vastaavaa on esittinyt myds W, Kindermann, Beethoven,
Oxford University Press, Oxford-New York, 1995, s. 146,
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5. Ensimmdisessd ryhmissd on neljd tava-
ramerkkii,” joiden rekisterdinti on tehty
nuottiviivastona, jossa on mainitun
musiikkiteoksen yhdeksin ensimmdistd
nuottia. Kolmanteen ja neljinteen tavara-
merkkiin on liitetty lisiksi seuraava ku-
vaus: ”Aidnimerkki. Merkki tuotetaan mu-
siikillisin keinoin toistamalla nuottivii-
vastossa (graafisesti) esitetyt nuotit”. Kol-
mannessa tavaramerkissd tdsmennetddn,
ettd nuotit on soitettava “pianolla”.

6. Muut kaksi tavaramerkkii 8 ovat sana-
merkkejd, ja ne on rekisterdity seuraavasti:
“Tavaramerkki koostuu Fiir Elise -kappa-
leen yhdeksdstdi ensimmadisestd nuotista.”
Niiden tavaramerkkien lisiksi on vield
kaksi muuta tavaramerkkii,® joiden
kuvaus on sama, mutta jotka olivat hake-
muksen mukaan #dnimerkkejd: “merkki
tuotetaan musiikillisin keinoin toistamalla
kuvaillut nuotit”. Niistd ensimmaéisessd
tavaramerkissi on lisdyksend “joka soite-
taan pianolla”.

7. Kolmannen ryhmin muodostavat kolme
tavaramerkkii, 19 joiden kuvauksena on
”E, DIS, E, DIS, E, B, D, C, A”. Ensim-
méinen on kuitenkin sanamerkki, ja kaksi

7 — Niiden tavaramerkkien rekisterinumerot ovat 517166,
835113, 931683 ja 931688, ja rekistersinti koskee ensim-
mdisen rekisterinumeron osalta tavaramerkkinimikkeistén
luokkiin 35 ja 41, toisen rekisterinumeron osalta tavara-
merkkinimikkeiston luokkiin 9 ja 16 ja kolmannen ja nel-
{ﬁnnen rekisterinumeron osalta tavaramerkkinimikkeiston
uokkiin 16, 41 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja.

8 — Tavaramerkkien numerot ovat 535083 ja 835115, Ensim-
miinen koskee luokkiin 35 ja 41 kuuluvia palveluja ja jil-
kimmiinen luokkiin 9 ja 16 kuuluvia tavaroita, -

9 — Tavaramerkkien numerot ovat 931687 ja 931689, ja kum-
pikin koskee fuokkia 16, 41 ja 42.

10 — Tavaramerkkien numerot ovat 839419 (luckat 9, 16, 35 ja

fl1£29)31684 (luokat 16, 41 ja 42) ja 931686 (luoi(at 16,41
ja 42).
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jalkimmaiistd ovat ddnimerkkejd. Toisesta
tavaramerkistd todetaan, ettd mainitut
nuotit toistetaan perdkkiin pianolla soit-
tamalla.

8. Lopuista kolmesta tavaramerkistd kak-
si 11 koostuu sanasta “kukelekuuuuu®, 12 ja
niistd toiseen sisiltyy seuraava maininta:
» Adnimerkki. Merkki on onomatopoeetti-
nen ja kuvaa kukon kiekumista.” Vii-
meinen tavaramerkki, 13 jonka selityksend
on myds “kukon kiekuminen”, on &ini-
merkki, joka “koostuu kuvaillusta dénes-

sy

ta”.

9. Lokakuussa 1992 Shield Mark aloitti
radiossa mainoskampanjan, joka perustui
viesteihin, joiden alussa soi Fiir Elise -kap-
paleen yhdeksdstd ensimindisestd nuotista
koostuva tunnussidvelmi (jingle). Seuraa-
van vuoden helmikuussa alettiin toimittaa
yhti6n toimialasta kertovaa tiedotetta, jota
myytiin kirjakauppojen ja kioskien myyn-
tipisteisiin sijoitetuista telineistd. Mainittu
sivelmd soi aina, kun telineesti otettiin
tillainen julkaisu.

11 — Tavaramerkit on rekisterdity numeroilla 835114 (luokat 9,
16, 35 ja 41) ja 931685 (luokat 9, 41 ja 42).

12 — Onomatopoeettiset kukon kiekumista kuvaavat ilmaukset
ovat Euroopan unionin virallisilla kielilld seuraavat: sak-
saksi kikeriki, tanskaksi kikeli-ki, espanjaksi quiquiriqui,
suomeksi kukkokiekuu, ranskaksi cocorico, kreikaksi
kokoriko, englanniksi cock-a-doodle-doo, italiaksi chicc-
hirichi, hollanniksi kukeleku, portugaliksi cocorocécé ja
ruotsiksi kukelikua,

13 — Tavaramerkin numero on 931682, ja se koskee luokkaan 9
kuuluvia tavaroita ja luokkiin 41 ja 42 kuuluvia palveluja.
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10. Kyseinen yhti6 on laatinut myds laki-
miehille ja markkinoinnin asiantuntijoille
tarkoitetun tietokoneohjelman, jossa niille
jactaan tietoa tavaramerkin valinnasta ja
sen suojaamisesta. Kun ohjelma kaynniste-
tddn, kuuluu kukon kimesi kickumista.

11. Toiminimelld ”Memex” liiketoimintaa
harjoittavalla Joost Kistilli on laki-
asiaintoimisto, joka on erikoistunut mai-
nosoikeuteen, tavaramerkkioikeuteen,
tekijanoikeuksiin ja yleensd kaupalliseen
viestintddn, Kist jdrjestdd myGs seminaareja
ja toimittaa niitd aloja kisittelevid lehtes.
Hin kdynnisti 1.1.1995 mainoskampanjan,
jossa hidn kédytti samoja #dnimerkkeji ja
vastaavia markkinointikeinoja kuin Shield
Mark oli kiyttinyt. 14

12. Shield Mark nosti Kistiii vastaan kan-
teen Gerechtshof te ’s-Gravenhagessa
(Haagin muutoksenhakutuomioistuin)
vaatien tdtd sakon uhalla olemaan kiytti-
méstd Benelux-maissa niitd tavaramerkke-
jd, jotka olivat Shield Markin hallussa nii-
den tavaroiden ja palvelujen osalta, joita
varten ne oli rekisterdity. Mainittu tuo-
mioistuin hylkési 27.5.1999 antamassaan

14 ~— Fiir Elise -kappaleen ensimmiiset yhdeksin nuottia soivat
Kistin puhelinvastaajassa ja otettacssa tiedotteita kirja-
kauppothin ja kioskeihin sijoitetuista telineisti, Kist tar-
joaa myds ellaista tietokonee ‘; | y jota
ciynnistettdessi tietokoneesta kuuluu kickuvan kukon
ddni,

tuomiossa vaatimuksen siltd osin kuin se
perustui tavaramerkkioikeuteen ja hyvik-
syi vaatimukset, jotka perustuivat vastaa-
jan vilpilliseen toimintaan.

T Ennakkoratkaisukysymykset

13. Shield Mark teki kassaatiovalituksen
Hoge Raadiin, joka pditti lykdti asian
késittelyd esittddkseen seuraavat tavara-
merkkidirektiivin 2 artiklan tulkintaa kos-
kevat ennakkoratkaisukysymykset:

”1.a Onko direktiivin 89/104/ETY
2 artiklaa tulkittava siten, ettd dénien
pitiminen tavaramerkkeini olisi sen
kanssa ristiriidassa?

1.b Jos vastaus kysymykseen 1.a on kiel-
tdvd: Merkitseekd direktiivilld kayt-
to6n otettu jdrjestelma sitd, ettd d4nia
on pidettivd tavaramerkkeini?

2.a Jos vastaus kysymykseen 1.a on kiel-
tdvi: Mitd edellytyksida direktiivissi
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asetetaan #inimerkkien osalta sille
2 artiklassa tarkoitetulle edellytykselle,
jonka mukaan merkki on voitava esit-
tdd graafisesti, ja sille tavalle, jolla til-

laisen merkin rekisterdinti voidaan
suorittaa?
2.b  Tayttyvitké  erityisesti  edelld

2.a kohdassa tarkoitetut edellytykset, jos
dani on rekisterdity tilanteesta riippuen
seuraavassa muodossa:

— nuottikirjoituksena

— onomatopoeettisena sanallisena  ku-

vauksena

— sanallisena tai muunlaisena kuvauk-
sena

— graafisena esityksend, kuten spektro-
grammina tai sonagrammina

— rekisterdintihakemukseen  liitettyni

ddnitallenteena
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— digitaalisena tallenteena, jota voidaan
kuunnella internetin vilitykselld

— niiden mahdollisuuksien yhdistelmina

— jollain muulla tavalla, ja jos se voidaan
esittid muulla tavalla, niin milld?”

Il Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

A Ajnet tavaramerkkeini

14. *Voivatko” #inet olla tavaramerkkejd
vai onko niitd jopa ”pidettdvd” sellaisina?
Titd kysyy Hoge Raad ensimmaiisen
ennakkoratkaisukysymyksensi kummassa-
kin osassa, jotka liittyvar direktiivin
2 artiklaan, jonka mukaan tillaisen imma-
teriaalioikenden muodostaa *miké tahansa
merkki, joka voidaan esittdd graafisesti,
— — jos sellaisella merkilld voidaan erot-
taa yrityksen tavarat tai palvelut muiden
yritysten tavaroista tai palveluista”.
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15. Tavaramerkin oikeudellinen kisite
sisdltdd siis kaksi tekijda: erottamiskyvyn ja
graafisen esitettivyyden. Jotta merkkid
voidaan kiyttds tavaramerkking, silli on
oltava ndm4 kaksi ominaisuutta.

16. Edelli jo mainitsemassani asiassa
Sieckmann antamassani ratkaisuehdotuk-
sessa selvensin, ettd ihminen aistii ja tun-
nistaa viestejd eli on yhteydessd ulkomaa-
ilmaan muidenkin aistien kuin nikéaistin
avulla,’ minki vuoksi niitd viestejd voi-
daan kiyttdd tavaramerkissd,?6¢ koska
niilli on ”potentiaalinen erottamisky-

ky”. 17

17. Vaikka on totta, etti mainitussa
tapauksessa  kyse oli  hajumerkeisti,
hajuista esittimiini nikdkohtia voidaan
soveltaa kuuloaistin avulla saatuihin vies-
teihin, Myos yhteisjen tuomioistuin on
ndin todennut 12.12.2002 antamassaan
tuomiossa, jonka mukaan direktiivin
2 artiklan perusteella tavaramerkin voi
muodostaa merkki, jota ei voida silmin
havaita, 18

15 — Benzov, W., Beethoven’s Anvil, Music in Mind and Cul-
ture, kust, Basic Baoks, New York, 2001, s. 11 ja siti
scuraavat sivut. Kirjoittaja on tarkastellut kichtovasti aja-
tusta siitd, cttd musiikki yhdistii ihmisen elinyhteis6onsi,

16 — Ks. 21 kohta ja siti seuraavat kohdat,

17 — Yhdistetyissi asioissa  C-53/01—C-55/01, Linde ym,
24,10,2002 esittimini ratkaisuchdotuksen 28 kohtag
niissd asioissa ei ole vicli anncttu tuomiota.

18 — Ks. 42 kohta ja ensimmiiinen perustelukohta.

Adnten ja erityisesti musiikin erottamis-
kyky syntyy niiden mielleyhtymid herdtta-
vistd voimasta, jonka ansiosta ne ovat oma
erityiskielensd. Marcel Proust ilmaisi asian
osuvasti Kadonnutta aikaa etsimissi
-teoksensa siind ratkaisevassa kohdassa, jos-
sa kertoja pohtii mielessiin, “eiké musiikki
ole ainutlaatuinen esimerkki siitd, mitd
sielujen vilinen viestintd olisi voinut olla,
jos ei olisi keksitty kieltd, sanojen muo-
dostamista ja ajatusten analysointia, Tdmi
on sittemmin kehittymittd jainyt mahdol-
lisuus. Thmiskunta on kulkenut eri teitd eli
puhutun ja kirjoitetun ilmaisun teitd,” 19
Tdmd ajatus perustuu Schopenhauerin
Maailma mielteeni ja tahtona -teoksessaan
esittdimddn filosofiaan, jossa musiikille
annetaan sama paljastava ja  trans-
sendenttinen tehtdvd, jonka Proust antoi
sille my6hemmin teoksissaan. Schopen-
hauer ottaa ajan samalla tavalla huomioon,
muttei esitd runollisia selityksid, 20

Toisin sanoen Proust on kiyttinyt kirjalli-
sesti Schopenhauerin tekstidi erityisesti
kisitellesséiin musiikin sopivuutta asioiden
syvimmén olemuksen tulkitsemiseen,?!
silld romaanissaan hén tukeutuu metafyy-
siseen estetiikkaan, jonka tarjoamaa abst-
raktia ja teoreettista sisiltd hdn soveltaa
aitoihin asenteisiin, tekoihin ja tunteisiin,
jotka ovat taideteoksen perusainekset22
etenkin, jos otetaan huomioon se, etti
musiikki jiljittelee eliméd ja ennakoi sitd

19 — Proust, M,, A la recherche dit temps perdu, La prisoniére,
kust, Gnlfimard, La Pléiade, DParisi, 1988, I osa,
s. 762 ja 763. [Kdintijin huomautus: vapaa kitinngs.]

20 — Schopenhauer, A., Die Welt als Wille und Vorstellung,

21 — Henry, A., Marcel Proust, Théories gour tine esthétique,
kust, Kliencksieck, Pariisi, 1981, s, 303.

22 — Natticz, J. J., Proust musicien, kust. Christian Bourgois,
Pariisi, 1975, s. 162,
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tyotd, johon kirjailijan on ryhdyttivi koo-
takseen sirpaleista yhtenidisen ja jdsenty-
neen kokonaisuuden, koska musiikki toimii
ikddn kuin se olisi tahdoton muisti: aiem-
min kuullun sivelmdn kantautuminen
uudelleen korviin palauttaa mieliin ensim-
miisen kuulemiskerran, kuten Proustin
teoksessa lattialaatat tuovat kertojan mie-
liin madeleinekeksiin liittyvdn episodin. 23

18. Niin ollen korvin kuullut viestit voivat
padsdantoisesti olla tavaramerkkeji, koska
niilli on erottamiskyky.?* Hoge Raad
menee kuitenkin epdilyissddn vield pitem-
mille, ja myo6nnettyddn, ettdi mainittu
sddnnos kattaa muut kuin visuaaliset mer-
kit,25 vaikkei niitdi mainitakaan nimen-
omaisesti, kyseinen tuomioistuin kysyy,
voivatko jasenvaltiot vapaasti jattdd dédnet
niiden merkkien ulkopuolelle, jotka ovat
omizan muodostamaan timéntyyppisen
immateriaalioikeuden.

23 — Nattiez, J. J., em. teos, s. 121,

24 — Kirjallisissa huomautuksissaan Ranskan ja Alankomaiden
hallitukset seki Shield Mark ovat muistuttaneet, ettd
tavaramerkkidirektiivin (lausuma 9142/88) ja yhteisén
tavaramerkkiasetuksen [Neuvoston asetus N:o 40/94,
annettu 20.12.1993 (EYVL 1994, L 11, s, 1}] {lausuma
5865/88) antamisen yhteydessd laadituissa neuvoston ja
komission yhteisissd lausumissa todettiin, ettd ddnet ovat
merkkeji, jotka ovat omiaan muodostamaan tillaisen
immateriaalioikeuden. P4#iasian kantaja on myds viitannut
siihen, ettd Euroopan garlamentissa 24,10.1988 pidetyssi
istunnossa kdydyissd keskusteluissa vahvistettiin se, ettei
mainittu asetus ole esteeni sille, ettd ddnimerkit muodos-
tavat tavaramerkkeji.

25 — Tosiasiassa Hoge Raad mainitsee kylld #aniviestit. Vii-
tatessaan “sanoihin” kyseinen tuomioistuin tarkoittaa
ddnti, joka voidaan esittdd graafisesti. "Sana” on ennen
kaikkea suullista viestintdd. Ei ole merkitykseténtd, ettd
espanjan kielessi timin kisitteen ensimmdinen merkitys
on ”sonido o conjunto de sonidos articulados que expresan
una idea” (Diccionario de la Real Academia de la Lengua).
Ranskaksi mot tarkoittaa ennen kaikkea seuraavaa:
“chacun des sons ou groupe de sons correspondant i un
sens, entre lesquels se distribue le langage” (Le Petit
Robert). Sama merkitys sanalla on englannin kielessd,
jossa word tarkoittaa seuravaa: "a sound or combination
of sounds forming a meaningful element of speech” (The
Concise Oxford Dictionary), Saksaksi Wort on "kleinste
selbstandige sprachliche Einheit von Lautung und Inhalt
bezichungsweise Bedeutung” (Duden, Deutsches Universal
Wérterbuch).
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19. Vastauksen on oltava kielteinen.
Tavaramerkkidirektiivi on yhdenmukaista-
missaddos, ja sen tarkoituksena on jisen-
valtioiden lainsddddnnén ldhentdminen
tilli alalla sellaisten erojen poistamiseksi,
jotka rajoittavat tavaroiden vapaata liik-
kuvuutta ja palvelujen tarjoamisen va-
pautta tai vidristivit kilpailua vyhteis-
markkinoilla. 26 On varmaa, ettei tavoiteltu
ldhentiminen ole tiydellistd, vaan se koh-
distuu vain rekisterdinnilli syntyneiden
tavaramerkkien tiettyihin  piirteisiin, 27
mutta yksi niistd asioista, joista on saa-
vutettava yhteisymmarrys, on niiden
merkkien luettelointi, jotka voivat olla
tavaramerkkeini. 28

20. Yhtenidismarkkinat, joilla ei ole esteitd
vapaalle tavaroiden liikkkumiselle ja palve-
lujen tarjoamiselle, edellyttdvit, ettd
yhdessi jdsenvaltiossa jollekin tavaramer-
kille annetun suojan on oltava sama kuin
toisessa jdsenvaltiossa annettavan suojan,
minkd vuoksi koko Euroopan unionin
alueella sama merkki on voitava ottaa
huomioon ja suojata sellaisenaan. Lyhyesti
sanottuna, kuten Ranskan hallitus mainit-
see kirjallisissa huomautuksissaan, eri
jasenvaltioiden vililli ei voi olla eroja siind,
mitkd ovat sellaisia merkkeji, jotka voivat
erottaa yhden yrityksen tuotteet toisen yri-
tyksen tuotteista.

26 — Ks, ensimmdinen ja kolmas johdanto-osan perustelukap-
pale.

27 — Ks. johdanto-osan neljés ja viides perustelukappale.

28 — "Niiden piidmédrien saavuttaminen, joihin tilldi lain-
sddddnndn lihentdmiselld pyritdin, edeilyttﬁéi, ettd rekis-
terdidyn  tavaramerkin ~saamisen ja  sdilyttimisen
edellytykset ovat kaikissa jisenvaltioissa padsidntoisesti
samat; timin vuoksi on tarpeen luetella esimerkkejd
merkeistd, jotka voivat olla tavaramerkkeind, jos ne ovat
omiaan erottamaan yrityksen tavarat tai palvelut muiden
yritysten tavaroista ja palveluista; — — * (johdanto-osan
seitsemds perustelukappale).
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21. Sikéli kuin 44nid ei ole suljettu direk-
tiivin soveltamisalan ulkopuolelle, yksi-
kdidn jdsenvaltio ei voi estdd tillaisen vies-
tin rekisterdintii tavaramerkkini, jos on
selvidd, ettd se tdyttdd sille asetetut edelly-
tykset: erottamiskyvyn ja sen, ettd se voi-
daan esittdd graafisesti.

22, Monien jdsenvaltioiden oikeusjirjes-
tyksissi mainitaan nimenomaisesti ddnet
sellaisina merkkeind, jotka ovat omiaan
muodostamaan tavaramerkin tai sen osan.
Niin on Saksassa,?’ Itdvallassa, 30 Espan-
jassa, 31 Ranskassa, 32 Kreikassa,33 Italias-
sa34 ja Portugalissa.35 Muissa oikeusjr-
jestyksissd niitd ei mainita, kuten ei direk-
tiivissdkddn, Nimd valtiot ovat kolme
Benelux-talousliiton valtiota, 36 Tanska, 37

29 — Gesetz iiber den Schutz von Marken und sonstigen Kenn-
zeichen -lain {tavaramerkkien ja muiden merkkicn suogasm
25,10.1994 annettu laki) 3 §:n 1 momentti (BGBI, 1994, I,
5. 3082).

30 — Vuoden 1970 Markenschutzgesetz -lain {tavaramerkkien
suojasta anncttu  laki) §:n 2 momentti (BGBI.
nro 260/1970). Laki sisiltyy siid6skokoelmaan BGBL
111171999 ja BGBL I 191/1999.

31 — 7.12, annetun tavaramerkkilain 17/2001 (ley de marcas)
4 §:n 2 momentin b kohta (BOE 8.,12.2001, s, 45579).

32 — Code de Ia Propriété Intellectuellen, sellaisena kuin se on
4,1,1991 annetussa laissa, 711 §mn 1 momentin b kohta.

33 — Lain 2239/1994 (BEK A’ 152) 1 §:n 2 momentti.

34 — Kuninkaan asetuksella_929 21.6.1942 hyviksytyn ja
my6hemmin muutetun Testo delle disposizioni legislative
in materia di macchi registrati -siidoksen (tavaramerkki-
laki) (GURI nro 203, 29.8.1942) 16 §,

35 — Cadigo da Propriedade Industriafin 165 §.

36 — Loi Uniforme Benelux sur les marques -lain (Nederlands
Traktatenblad 1962, nro 58, 5. 11—39) 1 §, scllaisena kuin
laki tuli 1.1,1996 voimaan muutettuna 2.12,1992 piivi-
tylli péytikirjalla  (Nederlands Traktatenblad 1993,
aro 12, s, 1—12).

37 — Varemaerkelovenin (tavaramerkeisti 21.2.1997 annettu
laki 162) 2 §:n 1 momentti.

Suomi, 38 Irlanti,3 Yhdistynyt kuningas-
kunta40 ja Ruotsi. 4! Yhdessikddn ndistd
valtioista ei #dnid kuitenkaan nimen-
omaisesti suljeta ulkopuolelle, vaan niiden
sddnnoksissi  kdytetidn tavaramerkkidi-
rektiivin 2 artiklan tavoin sellaisia sana-
muotoja, joiden perusteella kyseinen luet-
telo on avoin ja epitiydellinen.

23. Joitakin niistd lainsdddénnoistd,
joissa ddnid ei mainita nimenomaisesti,
on asianomaisten valtioiden hallinto-
kdytdnnossd sovellettu niin, ettd ddni-
merkit voidaan rekistersidd, eli tilld
tavoin on osoitettu vidriksi se nikemys,
etteivdt ddnimerkit voi olla tdllaisia
teollisoikeuksia. 42

24. Edelld esitetyilld perusteilla ehdotan,
ettd yhteiséjen tuomioistuin vastaa Hoge
Raadin esittdméidn ensimmaéiseen
ennakkoratkaisukysymykseen siten, ettd
direktiivin 2 artiklassa ei pelkistdidn
sallita sitd, ettd #ddnid pidetdin tavara-
merkkeind, vaan se estdifi, ettd ne kan-
sallisissa oikeusjirjestyksissd ldhtokoh-
taisesti jdtettdisiin timdn aseman ulko-
puolelle.

38 — Tavaramerkkilain 7/1964 1 §:n 2 momentti.

39 — Vuoden 1996 Trade Marks Actin 6 §:n 2 momentti.

40 — Vuoden 1994 Trade Marks Actin 1 §:n 1 momentti,

41 — Varumiirkeslagenin (1960:644) 1 §,

42 — Yhdistyneen kuningaskunnan Trade Marks Register on
hyvﬁks({n t scuraavien musiikkiddnimerkkicn rekistergin-
nin: 2 3&045 (tunnussiivelmi, Direct Line?\ {'n 2013717
(tuonussiivelmi, Sheen-niminen yksityishenkils), Vuoden
2002 lopussa sisimarkkinoiden ‘harmonisointivirasto oli
rekisterdinyt yhdeksiin fiinimerkkii.
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B Adniviestien esittiminen graafisesti

25. Kuten olen edelli todennut, erottamis-
kyky on &inimerkkien ehdotoin rekiste-
rointiedellytys, mutta se ei yksistddn riitd
sithen, ettd ne voidaan hyviksyi tavara-
merkeiksi. Lisiksi ne on direktiivin
2 artiklan nojalla voitava esittdi graafisesti.
Témi edellytys sisdltyy myos suurimpaan
osaan jdsenvaltioiden oikeusjirjestyksid. 43

1) Edellytyksen tarkoitus ja esittimisen
ominaisuudet

26. Tdmad edellytys ei ole merkityksetdn, ja
sen perusteena on rekisterdintijirjestelma,
jonka varaan direktiivi rakentuu 44 ja jossa
tavaramerkin haltijuuden antamat yksin-
oikeudet saadaan rekisterdinnilld. 45 *Mi-
kili yritys omii itselleen tietyt merkit ja

43 ~— K, asiassa Sieckmann esittimani ratkaisuchdotuksen ala-
viite 50, Luonnos Espanjan tavaramerkkilaiksi, johon
viittasin tissd alaviitteessd, on nyky4dn em. laki 17/2001.

44 — Ks. johdanto-osan neljis perustelukappale ja 1 artikla,

45 — Ks. direktiivin 5 artikla, Yhteistn tavaramerkistd annetun
asetuksen kuudennessa perustelukappaleessa timi ajatus
ilmaistaan selkedsti: “yhteisdn tavaramerkkiin voi saada
oikenden ainoastaan’ rekistersinnilli”,  Julkisasiamies
Léger puolestaan toteaa asiassa Libertel Groep antamas-
saan em. ratkaisuehdotuksessa, ettd “kaikkia tavara-
merkkiin _kuuluvien oikeuksien saamista koskevia
edellytyksid on tutkittava juuri rekisterdintihakemuksessa
olevan merkin graafisen esityksen perusteella, ja sen
perusteella mys midritetddn tavaramerkin rekisterdintiin
perustuvat oikeudet ja velvoitteet” (60 kohta),
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viestit erottaakseen tavaransa ja palvelunsa
muiden tavaroista ja palveluista, on tun-
nettava yksityiskohtaisen tarkasti symbolit,
jotka se varaa itselleen.” 46

27. Titi edellyttdd oikeusvarmuuden peri-
aate. 47 Ensinnikin rekisteroinnistd vastaa-
vien viranomaisten on voitava tuntea tar-
kasti suojattava kohde, jotta ne voivat
tdyttdd asianmukaisesti velvollisuutensa.
Toiseksi muiden taloudellisten toimijoiden
on voitava kiyttdd oikeuksiaan tavara-
merkin haltijan oikeuksia loukkaamatta.
Kolmanneksi yleensi kuluttajien on voitaya
valita tavaroita ja palveluja alkuperin
perusteella avoimen kilpailun oloissa. 48

28. Niin ollen ”tavaramerkin muodostavat
merkit esitetdan graafisesti, jotta suojellaan
yritystd ja annetaan sille tiettyi julkisuutta,
kun se tulee tavaramerkin haltijaksi tar-
koituksenaan erottaa tarjoamansa tavarat
ja palvelut muista”. 4°

46 — Asiassa Sieckmann esittimini em. ratkaisuehdotuksen
ohta.

47 — Ks. ratkaisuehdotuksen em. 36 kohta ja samassa asiassa
annetun tuomion 37 kohta.

48 — Ks, asiassa Sieckmann annetun tuomion 48 kohta ja sitd
seuraavat kohdat.

49 — Asiassa  Sieckmann _ esittiméini
38 kohdan viimeinen virke.

ratkaisuehdotuksen
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29, Titd tarkoitusta ei saavuteta milld
tahansa silmin havaittavalla muodolla, silld
esitystavan on oltava ”selvi, tdsmillinen,
itsessddn tdydellinen, helposti saatavissa,
ymmirrettdvi, kestivi ja objektiivinen”, 50
Esitystavan on oltava helposti saatavissa ja
ymmdrrettdvi, jotta se on kaikkien niiden
omaksuttavissa, jotka saattavat haluta tut-
kia rekisterid, ja niitd ovat muut valmis-
tajat ja kuluttajat. Esitystavan on oltava
selvd, tdsmillinen ja tdydellinen, jotta voi-
daan tdysin varmasti tietdd, mikd on yk-
sinoikeiden kohteena. Lisdksi esitystavan
on oltava kestivd ja objektiivinen, jotta
merkin tunnistamiseen ja aistimiseen ei
vaikuta ajan kuluminen tai adressaatin
vaihtuminen.

30. Koska tavaramerkin osatekijdiden ei
tarvitse vilttimittd olla visvaalisia, kuten
olen edelld todennut, esittimisen ominai-
suuksien on ilmennettivd merkin erityis-
laatua, jotta merkin osatekijit ovat tis-
millisesti tunnistettavissa.

2) Adnten erilaiset graafiset esitystavat

31. Kuuloaistin avulla aistittavista mer-
keisti minun on esitettdvi sama kysymys,
jonka esitin asiassa Sieckmann antamassani
ratkaisuehdotuksessa hajuviestien osalta:
Voidaanko #ini piirtid? Voidaanko kuultu
signaali esittds graafisesti siten, ettd se on
kaikkien mielestd tdsmillinen ja selvi?

50 — Asiassa Siecckmann annctun tuomion 55 kohta,

32. Adnten tapauksessa vastauksen on
oltava vivahteikkaampi kuin hajujen
tapauksessa, jossa totesin, ettd tillaiset
merkit eivit sovellu esitettdviksi direktiivin
2 artiklassa edellytetylli tavalla, 51

33. Adnten osalta ratkaisun ei ole syyti olla
yhtd ehdoton. Ensinnikin, kuten olen jo
osoittanut, 52 suullinen puhe on pelkéstiin
ddniviestintdd, ja kirjoitus on puheen
graafinen esitystapa. Teoriassa on kiista-
tonta, ettd d4nid voidaan esittid kirjoitet-
tuna,

34. Sen maddrittdminen, tdyttddks tietysti
ddnimerkistd tehty “piirros” ne tavoitteet,
joihin yhteis6n lainsitsji graafista esitti-
mistd edellyttdessddn pyrkii, kuuluu kus-
sakin tapauksessa jidsenvaltioiden tuomio-
istuimille. T#td mieltdi ovat myds Shield
Mark, Alankomaiden ja Italian hallitukset
sekd komissio. Vaatiessaan sitd, ettd yhtei-
séjen tuomioistuin ilman yhteyttd oi-
keudenkdynnin tosiseikkoihin53 ja abst-
raktilla tasolla ottaa kantaa dinen erilaisiin
esitystapoihin, Hoge Raad on kisittinyt
vddrin ennakkoratkaisumenettelyn luon-
teen, silld sen tavoitteena on riidan ratkai-
semiseksi tarpeellisen vastauksen antami-

51 — Hajumerkkien graafisen esitystavan ongelmista, ks, asiassa
Sieckmann csittimini ratkaisuchdotuksen 39 kohta ja sitd
seuraavat kohdat,

52 — Ks, alaviite 25,

53 — On syytd muistaa, ettd pidasian oikeudenkiynnin koh-
teena olevat tavarame ﬁt — vain osa niisti — ovat
dinimerkkejd, jotka esitetdiiin nuottikirjoituksena tai joko
perikkiisistd nuoteista koostuvana tai onomatopocetti-
sena kuvauksena,
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nen. Lisiksi jo mainitun menettelyn luon-
teen ja asiantuntijalausuntojen puuttumi-
sen vuoksi olisi vaikeaa lausua erittdin
teknisistd kysymyksist.

35. Niin ollen yhteisdjen tuomioistuimen
on pidityttivd lausumasta siitd, ovatko
sonagrammit ja spektrogrammit samoin
kuin erdit dinitallenteet ja digitaaliset tal-
lenteet omiaan tdyttimidn timin edelly-
tyksen. Nimi esitystavathan eivat liity
mitenkidn niihin tunnusmerkkeihin, joihin
Shield Mark on vedonnut Kistid vastaan
pddasiassa.

36. Kuten komissio mainitsee, mikdin ei
esti yhteisdjen tuomioistuinta — jotta se
voisi tosiseikkoihin sekaantumatta antaa
pyydetyn tulkinnan — tarjoamasta yleisid
mittapuita Hoge Raadin toisessa ennakko-
ratkaisukysymyksessddn esittdmisti graa-
fisista esitystavoista, joilla on merkitysti
niiden tavaramerkkien kannalta, jotka ovat
Hoge Raadin kisiteltdvind ja joita koske-
van riidan ratkaisemiseksi se on esittdnyt
ennakkoratkaisukysymyksensd, Ndmi esi-
tystavat ovat nuottikirjoitus ja kuvaaminen
kirjoitetun kielen avulla.

37. Soveltuvuudesta  graafisesti esitetti-
viksi on todettava, ettd kaikkien kuu-
loaistin avulla aistittavien viestien joukossa
on erotettava kaksi ryhmii: dinet, jotka
voidaan esittid nuottikirjoituksena, ja
kaikki muut d4net.

I-14324

a) Nuottikirjoitus

38. Nuotit ovat merkkejd, joilla esitetddn
ddnid. Pelkistiin perdkkiisten nuottien
avulla ei kuitenkaan voida yksil6ida sivel-
mi3 ja erottaa sitd muista. Se, ettd Fiir Elise
-kappaleen yhdeksidn ensimmadisen nuotin
nimet toistetaan Kirjoitettuna, ei kerro
mitddn. Sellainen ei yksiloi 44nté selvisti ja
tdsmallisesti, mikd on vaatimuksena graa-
fista esitystapaa edellytettdessa.

39, Tdmin tavoitteen saavuttamiseksi on
tarpeen tarkastella #4nid nuottikirjoituk-
sena siten, etti ne ovat yksiselitteisesti
tdysin tunnistettavissa. Tiltd osin ainoa
tapa on sijoittaa ne nuottiviivastoon. Talld
universaalilla kielelld esitettynd se epdtds-
millinen hahmotelma, joka koostuu nime-
tyisti perdkkiisistd nuoteista, muuttuu
selkedksi ja sen puitteet riittdvin tdsmilli-
siksi sen yksildimiseksi ja erottamiseksi
muista. Nuottiviivastoon kirjoitetut nuotit,
sidveltason mddradvi nuottiavain, rytmin ja
jokaisen nuotin suhteellisen arvon méa-
rddvd tahtimerkinti sekd maininta nuottien
tulkitsemiseen tarkoitetuista soittimista
ovat tarkka “valokuva” esitettdvistd
perdkkdisistd ddnistd ja niiden “sormenjil-
ki”, mikili rohkenen kiyttda tdtd ilmausta.

40. Téllainen d4dnten esitystapa tdyttdd
yhteiséjen tuomioistuimen asiassa Sieck-
mann antamassa tuomiossa oOsoittamat
edellytykset. Se on selvi, tismaillinen, tdy-
dellinen, kestivi, objektiivinen ja helposti
saatavissa. On totta, ettei se ole kaikkien
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ymmirrettivissd, muttei ole syyti edellyt-
t4d vilitontd havaittavuutta, Kun otetaan
huomioon edellytyksen tarkoitus, riittdd,
ettd objektiivisten ja luotettavien tulkitse-
mis-, esittdmis- ja toistamisvilineiden
avulla rekisterdinnin vastaanottajat saavat
asianmukaisesti tietoonsa sen tunnusmer-
kin, johon tavaramerkin haltija haluaa
yksinoikeuden.

41. Solfaa, tekniikkaa musiikkikappaleiden
laulamiseksi oikein, eiviit hallitse kaikki
merkin vastaanottajat, mutta sitd kautta,
ettd asiantuntija lukee partituurin, maalli-
kotkin ymmirtivit danimerkin ilman, ettd
sen yksildimiseen liittyisi sekaannuksen
vaaraa. 54

b) Ainten kuvaukset

42. Jotta merkki voidaan rekistersidi
tavaramerkiksi, se on voitava esittid graa-
fisesti. "Kuvaaminen” ei tarkoita “esitti-
mistd”, joka tuo mieliin ajatuksen “toista-
misesta”,

54 — Shield Mark mainitsec sen, ctt siti, ettei partituuria pysty
musiikkiin perchtymiton tulkitsemaan, ei saa pitia esteeni
tdmiin didnten graafisen esitystavan hyviksymisclle, Yhtid
viittaa sijhen, cttd Iukutaidottomat eivit pysty ymmirti-
miiin sanamerkkejd, ja virimerkkien osalta voidaan ottaa
esiin virisokeat (ks. Shield Markin kirjallisten huomau-
tusten 39 kohta),

43, Jokainen #ddnen kuvaus jdd jossain
médrin  epdmidriiseksi, episelviksi ja
epitdsmilliseksi. 55 Olen jo todennut, ettei
nuottien osalta ole mielekisti viittid, ettd
tavaramerkki voi koostua tietystd perik-
kiisestd sarjasta (esim. E, dis, E, dis, E, B,
D, C, A).

44. Asia on vield hankalampi, jos kuvaus
koostuu onomatopoeettisesta ilmauksesta.
Esilld oleva pdidasia on tdssd tapauksessa
kuvaava. Euroopan unionin virallisilla kie-
lilld kukon kiekumista jiljittelevien dénien
kirjoitettu muoto on todella vaihteleva ja
erilainen. 3¢ Keskivertobritin, -espanjalai-
sen, -portugalilaisen tai -italialaisen on
vaikea tietdd, ettd kukeleku kuvaa kukon
kiekumista. On kuitenkin mahdollista, etti
on edellytyksid pitdd titd graafista esitys-
tapaa riittivin selvdni ja edellytyksen tar-
koituksen tdyttivind. Kansallisten tuo-
mioistuinten on arvioitava asia kussakin
yksittdistapauksessa, 57

45. Adnen, kuten my6s hajun ja yleensi
ei-esittdvien merkkien, kuvaaminen kirjoi-
tetun kielen avulla on erittdin subjektiivista
ja suhteellista, mikd on tismillisyyden ja
selkeyden vastakohta. 58

55 — Sisimarkkinoiden harmonisointivirasto on_ilmoittanut,
cttil yhteison tavaramerkkien online-hakemisjirjestelmissi

Lc-fi ing) ci hyviiksytd fdnimerkin graafista esittimistd
uvauksen avulla,

56 — Ks. alaviite 12.

57 — Sisimarkkinoiden harmonisointivirasto hylkiisi {asiassa
R-1/1998-2) 7.10.1998 tckemilliin pidtokselli naksah-
duksesta (déclic) koostuvan ddnimerkin rekistersinnin.

58 — Ks. asiassa Sicckmann esittimini ratkaisuchdotuksen

ohta,
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46. Nihdikseni ainoa tapa kuvata sanalli-
sesti d4nimerkkid tai perikkdisid 4dnid on
se, ettd musiikkiteoksen kohdalla viitataan
sen nimeen, tekijidn tai mihin tahansa
muuhun sen yksiléinnin mahdollistavaan
piirteeseen. Kuten Yhdistyneen kuningas-
kunnan hallitus toteaa kirjallisissa huo-
mautuksissaan, timi “piirros” edellyttda
kuitenkin, ettd merkki on jossain miirin
tuttu ja ennalta tunnettu, ja tillaista tilan-
netta ei voida hyviksyd direktiivissd sdi-
detyn jarjestelmin kaltaisessa jarjestelmis-
sd, jossa tavaramerkin haltijuus saadaan
rekisteroinnilli eikd tavaramerkkid kaytti-
milla. 59

47, Edelld esitetyn perusteella ehdotan, etti
Hoge Raadin esittimiin toiseen ennakko-
ratkaisukysymykseen vastataan seuraa-
vasti:

— Adnimerkkien graafisen esitystavan on
oltava selvd, tismillinen, itsessdin

tdydellinen,  helposti  saatavissa,
ymmirrettdvd, kestdvd ja objektii-
vinen.

— Sen ratkaiseminen, tdyttyvitkd nimi
edellytykset, kuuluu kussakin asiassa
toimivaltaiselle kansalliselle tuomiois-
tuimelle, jonka on otettava huomioon
asiaan liittyvit tosiseikat.

59 — Tilld viitaan Time Warnerin tapaukseen, kun se heini-
kuussa 2001 rekisterdi ddnimerkkind Merry Melodies
-tunnussdvelmin, joka oli viidenkymmenen vuoden ajan
ollut Hanna & Barberan piirroselokuvien tunnuksena.
Toinen esimerkki on Tarzanin huuto, jonka Edgar Rice
Burroughs rekisterti tavaramerkkind niin ik#in myds
Amerikan yhdysvalloissa.
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— Nuottiviivastoon perustuva esitystapa
tdyttdd yleensd ndmi edellytykset.

— Sen sijaan riittdmittémid ovat tavalli-
sesti kuvaukset kirjoitetulla kielelld,
muun muassa onomatopoeettiset il-
maukset ja esittiminen nuottien nimiin
perustuvana sarjana.

C Lopuksi vibin muustakin

48. Ennakkoratkaisumenettelyssd yhteiso-
jen tuomioistuimen on annettava ratkaisua
pyytaville tuomioistuimelle asianmukainen
vastaus kiytettivissd olevien oikeudellisten
parametrien mukaan. Pdidasian tosiseikat
asettavat kysymyksen sille ominaiseen
asiayhteyteen ja tekevit sen vaikutusten
ymmirtimisen helpommaksi, jotta yhte-
niistdmistarkoituksen vuoksi yleisin sana-
muodoin annettava ratkaisu olisi mahdol-
lisimman hyodyllinen kansallisessa tuo-
mioistuimessa vireilli olevan asian ratkai-
semiseksi.

49. Esillid olevan asian kaltaisessa asiassa
yhteisdjen tuomioistuimen tulkintatehtdvi
edellyttdd ainoastaan sen tiedossa olevan,
ettd jotkin Hoge Raadissa kisiteltdvistd
tavaramerkeistd ovat erottamiskykyisid
ddnimerkkeji. Ei pidd kuitenkaan sivuuttaa
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sitd, ettd ndma ddnimerkit, joiden kiyttsa
Shield Mark pitdd yksinoikeutenaan, ovat
kukon kiekuminen ja ensimmdiset tahdit
musiikin historian kenties tunnetuimmasta
pianokappaleesta, jonka on sdveltidnyt yksi
nimekkdimmistd siveltdjistd, jonka nerou-
den muut saman aikakauden siveltdjit
pian tunnustivat, 60 vaikka Beethoven itse
katsoi aina Hindelin olleen ylitse mui-

den. 61

50. Tavaramerkin haltijuus antaa omista-
jalleen monopolin, josta seuraa, ettd haltija
voi pddsddntoisesti ja yleensd estid muita
kayttdméstd tavaramerkkid, Asiassa Arse-
nal esittdmissdni ratkaisuehdotuksessa 62
totesin, ettd tdhdn sellaisten seikkojen
luettelon mahdolliseen  laajentamiseen,
jotka voivat muodostaa tillaisen teollis-
oikeuden, on viistAmitti liityttdvd tavara-
merkin haltijuuden haltijalle antamien
oikeuksien  tdsmillinen  rajaaminen. 63
Tiéssd vaiheessa lienee syyti lisiksi todeta,
ettdi on my6s oltava erittdin varovaisia
annettaessa markkinoilla jollekulle oikeus-
henkildlle yksinoikeus tietyn merkin kayt-
tdmiseen, olipa se aisti, jolla merkki aisti-
taan, miki tahansa.

60 — Orga, A., Beethoven, kust. Robinbook, Inma Guardian
kidnnos, Barcelona, 2001, s, 24, Kirjoittaja viittaa siihen,
ettd Beethovenia ihailivat Mendelsohn, Schumann, Liszt ja
Bizet samoin kuin Wagner, Bruckner, Mahler ja Dcbussy.
W. Kinderman, toteaa em. teoksessa, s. 1, ettii yhdellikian
saveltdjilli ei ole musiikkimaail niin istd ase-
maa kuin Beethovenilla,

61 — Steinitzer, M., Beethoven, kust, Fondo de Cultura Econé-
mica, Mcksiko, 1953, 5. §1. Kirjoittaja kertoo Beethovenin
kutsuneen Hiindelid useasti musiikin ylivertaiscksi mesta-
riksi, Vastaavaa on todennut F, Kerst teoksessa Beethoven,
The Man and the Artist as Revealed in his Own Words,
Dover Publications Inc, Henry Edward Krehbielin kiiinnés
englantiin, New York, 1964,'s. 54.

62 — Asiassa C-206/01, Arsenal, 12.11,2002 anncttu tuomio
(Kok. 2002, s. I-10273),

63 — Ks. 61 kohta.

51. Tarkennettakoon  kahta  seikkaa.
Ensinndkin on olemassa yleisen edun
mubkaisia seikkoja, jotka puoltavat siti, ettd
tiettyjd merkkejd ei hyviksytd rekisteroitd-
viksi, jotta ne olisivat kaikkien toimijoiden
vapaasti kiytettdvissd. Vapaana pitdmisen
tarvetta yhteiséjen tuomioistuin on arvioi-
nut asiassa Windsurfing Chiemsee®* ja
asiassa Philips 6 antamissaan tuomioissa.
Minun on vaikea mydntyd siihen, ettd
yksityiset oikeussubjektit voivat saada
tavaramerkin avulla yksinoikeuden luon-
nollisiin viesteihin ja merkkeihin tai sellai-
siin, jotka ovat suoraan luonnosta periisin
olevia, 66

52. Vield vaikeampaa minun on hyviksyi,
ettd — tdméd on toinen edelli mainitse-
mistani nikékohdista — jokin oikeussub-
jekti omii toistaiseksi itselleen universaaliin
kulttuuriperintéon kuuluvan hengentuot-
teen kiyttddkseen sitd valmistamiensa
tavaroiden tai tarjoamiensa palvelujen
erottamiseen markkinoilla muista tava-
roista tai palveluista sellaisella yksin-
oikeudella, jota ei ole edes varsinaisen
tekijin perillisilla. 67

64 — Tuomio 4.5.1999, ;l\distctyt asiat C-108/97 ja C-109/97
(Kok. 1999, s. 1-2779).

65 — Tuomio 18.6,2002, C-299/99 {Kok. 2002, s. [-5475),

66 —Ks, asiassa Linde esittimini em. ratkaisuchdotuksen
19 kohta ja sitid scuraavat kohdat,

67 — On muistettava, etti tekijinoikeuden ja tiettyjen Lihi-
aikeuksien suojan voimassaoloajan yhdenmukaistamisesta
29 piiviini lokakuuta 1993 annetun neuvoston dircktiivin
93/98/ETY (EYVL L 290, s. 9) 1 artiklan 1 kohdan
mukaan taideteoksen, kuten Beethovenin Fiir Elise -kap-
paleen, tekijinoikeudet ovat voimassa koko tekijin elin-
ajan ja 70 vuotta timén kuolemasta, Tekijinoikeus suojaa
teosta itsessidin, Tavaramerkeilld ei sitd vastoin pyritd
suojaamaan alkuperiisteoksia, vaan niiden tarkoituksena
on mahdollistaa se, ettdi yritysten tarjoamat tavarat ja

alvelut crottuvat markkinoilla muista, Voi kuitenkin

Aydd niin, etti merkki on tekijinoikeuden suojaama
alkuperiisteos ja samalla tavaramerkki, missi tapauksessa
on tarpeen sidnnclli niiden vilisii suhteita. A, Bercovitz
on tar[:astcllut niitd artikkelissaan "Marcas y derecho de
autor”, julkaistu Revista de Derecho Mercantil -lehdessi
nro 240 (2001}, s. 405—419.
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IV Ratkaisuehdotus

55. Edelli esitetyn perusteella ehdotan, etti yhteis6jen tuomioistuin vastaa Hoge
Raad der Nederlandenin esittimiin kysymyksiin seuraavasti:

1)

Jisenvaltioiden tavaramerkkilainsdiddinnon lihentimisestd 21 péivdnd jou-
lukuuta 1988 annetun ensimmiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY
2 artiklassa ei pelkdstiin sallita sitid, ettd ddnid pidetddn tavaramerkkini,
vaan siind estetddn se, ettd ne jasenvaltioiden oikeusjirjestyksissi ldhtokoh-
taisesti jdtetdin timan aseman ulkopuolelle.

Jotta 44ni voi olla tavaramerkki, sen on oltava erottamiskykyinen ja lisiksi
sen graafisen esitystavan on oltava selvi, tdsmillinen, itsessddn tdydellinen,
helposti saatavissa, ymmarrettivi, kestdvi ja objektiivinen.

Sen ratkaiseminen, tayttiiko didniviestin graafinen esitystapa edelld mainitut
edellytykset, kuuluu kansalliselle tuomioistuimelle, jonka on otettava huo-
mioon kuhunkin asiaan liittyvit tosiseikat.

Kuitenkin nuottiviivastoon perustuva esitystapa tiyttid yleensd ndmi edel-
lytykset.

Sen sijaan riittimittdmid ovat tavallisesti kuvaukset kirjoitetulla kielelld,
muun muassa onomatopoeettiset ilmaukset ja esittiminen nuottien nimiin
perustuvana sarjana.
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