TUOMIO 18.6.2002 — ASIA C-299/99

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
18 pdivdnd kesikuuta 2002 *

Asiassa C-299/99,

jonka Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Yhdistynyt kunin-
gaskunta) on saattanut EY 234 artiklan nojalla yhteis6jen tuomioistuimen kisi-
teltdvidksi saadakseen tdssi kansallisessa tuomioistuimessa vireilld olevassa
asiassa

Koninklijke Philips Electronics NV

vastaan

Remington Consumer Products Ltd

ennakkoratkaisun jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsdddidnnon lihentdmisestd
21 pidivind joulukuuta 1988 annetun ensimmdisen neuvoston direktiivin
89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan 1 ja 3 kohdan, 5 artiklan
1 kohdan ja 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkinnasta,

* Oikendenkayntikieli: englanti.
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YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti G. C. Rodriguez Iglesias, jaostojen
puheenjohtajat P. Jann, F. Macken (esittelevd tuomari), N. Colneric ja S. von Bahr
sekd tuomarit C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet,
J. N. Cunha Rodrigues ja C. W. A. Timmermans,

julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kirjaaja: osastopdillikkd D. Louterman-Hubeau,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittdneet

— Koninklijke Philips Electronics NV, edustajinaan H. Carr, D. Anderson, QC,
ja professori W. A. Hoyng, aluksi Eversheds Solicitorsin ja sittemmin soli-
citors Allen & Overyn valtuuttamina,

— Remington Consumer Products Ltd, edustajanaan Lochners Technology
Solicitors,

— Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehenddn R. Magrill, avustaja-
naan barrister S. Moore,

— Ranskan hallitus, asiamiehindén K. Rispal-Bellanger ja A. Maitrepierre,

— Euroopan yhteis6jen komissio, asiamiehenidin K. Banks,

ottaen huomioon suullista kisittelyd varten laaditun kertomuksen,
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kuultuaan Koninklijke Philips Electronics NV:n, edustajinaan H. Carr ja
W. A. Hoyng, Remington Consumer Products Ltd:n, edustajinaan S. Thorley ja
R. Wyand, QC, Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen, asiamiehendin
R. Magrill, avustajanaan barrister D. Alexander, ja komission, asiamiehendin
K. Banks, 29.11.2000 pidetyssi istunnossa esittimit suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 23.1.2001 pidetyssd istunnossa esittimén ratkaisu-
ehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) on esittdnyt yhteis6jen
tuomioistuimelle 5.5.1999 tekemillddn paitokselld, joka on saapunut yhteiséjen
tuomioistuimeen 9.8.1999, EY 234 artiklan nojalla seitsemin ennakkoratkaisu-
kysymysti jisenvaltioiden tavaramerkkilainsiiddnnon lihentimisestd 21 pdivand
joulukuuta 1988 annetun ensimmdiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY
(EYVL 1989, L 40, s. 1; jdljempini direktiivi) 3 artiklan 1 ja 3 kohdan, § artiklan
1 kohdan ja 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkinnasta.

Nimi kysymykset on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Koninklijke Philips
Electronics NV (jiljempini Philips) ja Remington Consumer Products Ltd (jil-
jempini Remington) ja joka koskee sellaisen tavaramerkin loukkaamista, jonka
Philips on rekisterdinyt timin tavaramerkin kdytén perusteella vuoden 1938
Trade Marks Actin nojalla (tavaramerkkilaki).
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Asiaa koskevat oikeussddnnot

Euroopan yhteisén lainsdddintd

Direktiivin johdanto-osan ensimmaiisen perustelukappaleen mukaan direktiivilla
pyritddn lihentiméin jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsdadidntéd, jotta poistet-
taisiin ne erot, jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkkuvuutta ja palve-
lujen tarjoamisen vapautta sekd vidristdd kilpailua yhteismarkkinoilla.

Direktiivin johdanto-osan kolmannen perustelukappaleen mukaan direktiivilld ei
kuitenkaan pyritd jdsenvaltioiden sddnnésten tdydelliseen lihentdmiseen.

Direktiivin 2 artiklassa, joka on otsikoitu *Tavaramerkin muodostavat merkit”,
sdddetddn seuraavaa:

»Tavaramerkkini voi olla miki tahansa merkki, joka voidaan esittdd graafisesti,
erityisesti sanoin, henkilénnimet mukaan lukien, kuvioin, kirjaimin, numeroin
taikka tavaroiden tai niiden piillyksen muodon avulla, jos sellaisella merkilld
voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai
palveluista.”
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Direktiivin 3 artiklassa luetellaan rekisterdintiesteet ja mitittomyysperusteet, ja
siind sdddetddn seuraavaa:

1. Seuraavia merkkejd ei saa rekisterdidd tai, jos ne on rekisterdity, ne on
julistettava mitdttomiksis

b)

merkit, jotka eivit voi olla tavaramerkkeini;

tavaramerkit, joilta puuttuu erottuvuus;

yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinnoistdi muodostuvat tavaramer-
kit, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia,
laatua, mésrid, kidyttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd alkuperid,
tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka
muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;

yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinnoistd muodostuvat tavaramer-
kit, jotka ovat tulleet yleisessi kielenkiytssd tai hyvin kauppatavan mukaan
tavanomaisiksi;

merkit, jotka muodostuvat yksinomaan

— tavaran luonteenomaisesta muodosta,
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— teknisen tuloksen saavuttamiseksi valttiméittémaistd tavaran muodosta
tai

— tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta;

3. Tavaramerkiltd ei saa evitd rekisterdintid tai sitd julistaa mitdttdmaksi
1 kohdan b, c tai d alakohdan mukaisesti, jos tavaramerkki on ennen rekiste-
rointihakemuksen tekopiivii kiytossd tullut erottuvaksi. Jasenvaltio voi sddtda,
ettd tdmd koskee myds tavaramerkkii, joka on tullut erottuvaksi rekisterdinti-
hakemuksen tekopiivin tai rekisterdintipdivin jalkeen.

Direktiivin S artiklan 1 kohta koskee niiti oikeuksia, jotka tavaramerkki tuottaa,
ja siind sdddetdidn seuraavaa:

"Rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavara-
merkin haltijalla on oikeus kieltdd muita ilman hidnen suostumustaan kayttd-
mistd elinkeinotoiminnassa:

a) merkkid, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja
varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisterdity;
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b) merkkii, joka sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa
yleisén keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisiltid myos vaaran merkin ja
tavaramerkin vilisestd mielleyhtymistd.”

Direktiivin 6 artikla on otsikoitu *Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset”, ja
siind sdddetddn seuraavaa:

”1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltdi toista kdyttdmaisti elinkeinotoiminnassa:

a) omaa nimeddn tai osoitettaan,

b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, miirii, kiyttotarkoitusta, arvoa tai
maantieteellistd alkuperdd, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen
suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia
osoittavia merkintojd,

c) tavaramerkkid, milloin sen kidyttiminen on tarpeen tavaran tai palvelun,
erityisesti lisdtarvikkeiden tai varaosien, kdytt6tarkoituksen osoittamiseksi,
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jos hdn kayttdd niitd hyvii liiketapaa noudattaen.

Kansallinen lainsdddintd

Tavaramerkkien rekisterdinnistd sdddettiin aiemmin Yhdistyneessd kuningas-
kunnassa vuoden 1938 Trade Marks Actilld. Tdm4 laki on kumottu ja korvattu
vuoden 1994 Trade Marks Actilld, jolla pannaan tiytintd6n direktiivi ja jossa on
tiettyjd uusia sddnnoksid rekisterdityjen tavaramerkkien osalta.

Vuoden 1994 Trade Marks Actissi olevan liitteen 3 perusteella tavaramerkeilld,
jotka on rekisterodity vuoden 1938 Trade Marks Actin perusteella, on samat
vaikutukset kuin silloin, jos ne olisi rekisterdity tuon uudemman lain perusteella.

Paidasian oikeudenkiynti ja ennakkoratkaisukysymykset

Philips kehitti vuonna 1966 uudentyyppisen sihkokayttoisen partakoneen, jossa
on kolme py6rivistd terdstd muodostuvaa terdyksikkod. Philips rekistersi vuonna
1985 tavaramerkin, joka muodostuu tillaisen partakoneen ylemmin osan eli
terdosan muotoa ja mallia esittdvdstd kuviosta; terdosassa on kolme pyoredd
terdyksikkod, joissa jokaisessa on pyérivi teri ja jotka on aseteltu kolmikulmion
muotoon. Tdmd tavaramerkki on saatu kiytténsd perusteella rekister6idyksi
vuoden 1938 Trade Marks Actin perusteella.
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Philipsin kilpailija Remington on alkanut vuonna 1995 valmistaa ja myydi
Yhdistyneessd kuningaskunnassa partakonetta DT 535, jossa on kolme pyérivisti
terdstd muodostuvaa terdyksikkod suorakulmaisen kolmion muotoon aseteltuna,
eli partakoneen malli muistuttaa Philipsin kdyttimid mallia.

Philips on timin vuoksi nostanut tavaramerkkinsi loukkaamista koskevan
kanteen Remingtonia vastaan. Vastakanteellaan Remington on vaatinut, etti
Philipsin tavaramerkkirekisterdinti julistetaan mitittoméiksi.

High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court)
(Yhdistynyt kuningaskunta) on hyviksynyt vastakanteen ja julistanut mitétt6-
miksi Philipsin tavaramerkin rekisterdinnin silli perusteella, ettid Philipsin
merkki ei kyennyt erottamaan kyseisti tavaraa muiden yritysten tavaroista ja
siltd puuttui erottamiskyky. Kyseisen tuomioistuimen mukaan Philipsin tavara-
merkki muodostui yksinomaan sellaisesta merkistd, jota kiytetddn elinkeinotoi-
minnassa tavaran kiyttétarkoituksen osoittamiseen, ja muodosta, joka on
vilttimiton teknisen tuloksen saavuttamiseksi ja joka vaikuttaa olennaisesti
tavaran arvoon. Edelleen se totesi, ettd vaikka tavaramerkki katsottaisiin pite-
viksi, sitd ei olisi loukattu.

Philips on valittanut tdstdi High Courtin ratkaisusta Court of Appealiin.

Koska asianosaiset ovat tuoneet oikeudenkiynnissi esiin direktiivin tulkintaan
liittyvid ongelmia, Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) on
paattinyt lykdtd asian kisittelyd ja esittdd yhteistjen tuomioistuimelle seuraavat
kysymykset:

”1. Onko olemassa sellaisten tavaramerkkien ryhmaii, joiden rekisteroinnille ei
ole neuvoston direktiivin 89/104/ETY (jiljempidnd direktiivi) 3 artiklan
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1 kohdan b, c ja d alakohdan ja 3 artiklan 3 kohdan perusteella estettd mutta
joiden rekisterdinnille on kuitenkin direktiivin 3 artiklan 1 kohdan
a alakohdan perusteella este (koska ndilld tavaramerkeilld ei voida erottaa
haltijan tavaroita muiden yritysten tavaroista)?

Onko tavaran (eli tavaran, jota varten merkki on rekisterdity) muoto (tai osa
muodosta) kykenevi erottamaan 2 artiklassa tarkoitetulla tavalla timin
tavaran muiden yritysten tavaroista ainoastaan, jos kyseisessi muodossa on
jokin mielivaltainen lisdys (kuten koriste, jolla ei ole mitd4n toiminnallista
merkitystd)?

Kun yritys on ollut tiettyjen tavaroiden ainoa toimittaja markkinoilla, onko
sellaisen merkin laajamittainen kiyttd, joka muodostuu kyseisten tavaroiden
muodosta (tai muodon osasta) ja jossa ei ole mitddn mielivaltaista lisdystd,
riittivii sen kannalta, ettd merkistd tulee 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla
tavalla erottamiskykyinen tilanteessa, jossa kyseisen kiytén seurauksena
merkittdvi osa asianomaisista elinkeinonharjoittajista ja yleisosti

a) yhdistdd muodon ainoastaan kyseiseen yritykseen ja

b) uskoo paremman tiedon puuttuessa, ettd kyseisen muotoiset tavarat ovat
perdisin kyseisestd yrityksestd?

a) Voidaanko rajoitus, joka on asetettu 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan
toisessa luetelmakohdassa olevilla sanoilla *jotka muodostuvat yksin-
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omaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi vilttimittomastd tavaran
muodosta’, kumota osoittamalla, etti sama tekninen tulos voidaan saa-
vuttaa muilla muodoilla, vai

b) onko niin, ettd muotoa ei kyseisen siinnéksen nojalla voida rekisterdidi,
jos osoitetaan, ettd muodon olennaiset piirteet johtuvat ainoastaan tietyn
teknisen tuloksen tavoittelusta, vai

c) onko olemassa jotain muuta asianmukaista kriteerid sen selvittimiseksi,
sovelletaanko kyseistd rajoitusta, ja miki tim3 kriteeri on?

5. Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa sovelletaan ’yksinomaan sellai-
sista merkeistd tai merkinnéisti muodostuviin tavaramerkkeihin, jotka voi-
vat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua,
miirad, kayttotarkoitusta — — °. Direktiivin 6 artiklan 1 kohdan
b alakohtaa sovelletaan tilanteeseen, jossa toinen kiyttdi ’tavaroiden tai
palvelujen lajia, laatua, midrdd, kiyttotarkoitusta — — koskevia merkin-
t6jd’. Ndin ollen sana ’yksinomaan’ esiintyy direktiivin 3 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdassa, mutta ei 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa. Tarkoittaako
tdimdn sanan puuttuminen direktiivin oikean tulkinnan mukaan sitd, ettd
vaikka tavaroiden muodosta muodostuva merkki on pitevisti rekisterdity,
sitd ei loukata 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla tilanteessa, jossa

a) tavaroiden muodon kiytt6, jota on moitittu, ilmaisee tavaroiden lajia tai
kdyttotarkoitusta, ja sitd pidettiisiin tillaisena ilmauksena, ja
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b) merkittivi osa asianomaisista elinkeinonharjoittajista ja yleisostd uskoo
paremman tiedon puuttuessa, ettd kyseisen muotoiset tavarat ovat perdisin
tavaramerkin haltijalta?

6. Ulottuuko 5 artiklan 1 kohdassa myonnetty yksinoikeus myds siihen, ettd
haltija voi estdd toisia kidyttimistd tdsmilleen samanlaisia merkkejd tai
samankaltaisia merkkeji tilanteissa, joissa kyseinen kiytt6 ei ilmaise alku-
perdd, vai onko yksinoikeus rajallinen siten, etti silli voidaan estdd ainoas-
taan kiyttod, joka kokonaan tai osittain ilmaisee alkuperdé?

7. Onko tavaroiden sellaisen muodon, jonka on viitetty loukkaavan tiettyd
tavaramerkki, kayttd, joka ilmaisee ja jonka katsottaisiin ilmaisevan tava-
roiden lajia tai kiyttotarkoitusta, kuitenkin alkuperdi osoittavaa kiyttod, jos
merkittivi osa asianomaisista elinkeinonharjoittajista ja yleisostd uskoo
paremman tiedon puuttuessa, ettd kyseisen muotoiset tavarat ovat perdisin
tavaramerkin haltijalta?”

Philips on pyytinyt yhteis6jen tuomioistuimen kirjaamoon 25.4.2001 jattdmal-
lddn kirjelmilld, ettd julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksen antamisen jilkeen
23.1.2001 pidttyneeksi julistettu suullinen kisittely aloitettaisiin uudestaan ja/tai
ettd nyt kisiteltivdnd oleva asia yhdistettdisiin asioihin C-53/01, Linde AG,
C-54/01, Winward Industries ja C-55/01, Rado, jotka Bundesgerichtshof (Saksa)
on saattanut vireille yhteis6jen tuomioistuimen kirjaamoon 8.2.2001 saapuneilla
ennakkoratkaisupyynnéilld.

Pyyntonsd tueksi Philips esittdd, ettd ennen tdssd asiassa esitettyihin ennakko-
ratkaisukysymyksiin vastaamista olisi jirkevdid ottaa huomioon Bundes-
gerichtshofin nikemykset edelli mainituissa asioissa, joissa on ratkaistavana
samankaltaisia tulkintaongelmia kuin tdssd asiassa, ja ettd asianosaisille annet-
taisiin tilaisuus esittdd tiltd osin nikemyksensi.
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Remington on vastustanut 8.5. ja 16.5.2001 piivityilld kirjeillddn pyynt6d
aloittaa suullinen kisittely uudestaan ja/tai pyynt6d asioiden yhdistdmisesti.

On muistutettava, ettd yhteiséjen tuomioistuin voi omasta aloitteestaan tai jul-
kisasiamiehen ehdotuksesta tai myos asianosaisten pyynnosti madritd ty6jar-
jestyksensd 61 artiklan mukaisesti suullisen kisittelyn aloitettavaksi uudelleen,
jos se katsoo, ettd silli ei ole riittivisti tietoa asiasta tai ettd asia olisi ratkaistava
sellaisen viitteen perusteella, josta asianosaiset eivit ole saaneet tilaisuutta lausua
(ks. yhdistetyt asiat C-270/97 ja C-271/97, Deutsche Post, tuomio 10.2.2000,
Kok. 2000, s. 1-929, 30 kohta).

On katsottava, etti nyt kisiteltdvdnd olevaa asiaa ei ole syytd yhdistdd timin
tuomion 17 kohdassa mainittuihin asioihin ja etti yhteisdjen tuomioistuimella on
tiedossaan kaikki ne seikat, joiden tunteminen on tarpeen nyt kisiteltdvini ole-
vien kysymysten ratkaisemiseksi.

Niin ollen Philipsin pyynt6 on hylittiva.

Ensimmadinen ennakkoratkaisukysymys

Ensimmiiselld kysymykselliin kansallinen tuomioistuin haluaa selvittdd, onko
olemassa sellaisten tavaramerkkien ryhmaii, joiden rekisterdinnille ei ole direk-
tiivin 3 artiklan 1 kohdan b, ¢ ja d alakohdan ja 3 artiklan 3 kohdan perusteella
estettd mutta joiden rekisterdinnille on kuitenkin direktiivin 3 artiklan 1 kohdan
a alakohdan perusteella este siksi, ettd ndilli tavaramerkeilld ei voida erottaa
haltijan tavaroita muiden yritysten tavaroista.
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Philipsin mukaan kansallinen tuomioistuin tarkoittaa kysymyksellddn sitd, onko
olemassa sellaista erityistd tavaramerkkien ryhmii, johon kuuluvat tavaramerkit
ovat tosiasiallisesti erottamiskykyisii mutta eivdt silti tdytd lainsdddinnossid
erottamiskyvylle asetettuja edellytyksii. Philipsin mukaan tillaista ryhméi ei ole
olemassa, kun otetaan huomioon yhteiséjen tuomioistuimen péittely sen yhdis-
tetyissd asioissa C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, 4.5.1999 anta-
massa tuomiossa (Kok. 1999, s. 1-2779; jiljempind Windsurfing Chiemsee
-tuomio). Jos muoto on tullut erottamiskykyiseksi direktiivin 3 artiklan
3 kohdassa tarkoitetulla tavalla, direktiivin 3 artiklan 1 kohdan a, b, ¢ ja
d alakohdassa mainittuja rekisterdintiesteiti — ottamatta kuitenkaan lukuun
e alakohtaan sisiltyvdd poikkeusta — ei ole ja muoto tdyttdd lainsdddianndssd
erottamiskyvylle asetetut edellytykset.

Remington esittdi, ettd merkit, jotka eivit tdytd direktiivin 2 artiklassa sdddettyjd
edellytyksii siksi, ettd niilld ei voida erottaa yrityksen tavaroita muiden yritysten
tavaroista, ja joita tarkoitetaan 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, ovat huo-
mattavan erilaisia kuin merkit, jotka eivdt tdytd 3 artiklan 1 kohdan b, c ja
d alakohdassa sidddettyjd edellytyksid. Ensin mainittuja ei voida koskaan rekis-
ter6idd, vaikka merkkid olisi osoitettu kiytetyn laajalti, viimeksi mainitut voi-
daan rekisterdidd 3 artiklan 3 kohdan perusteella, jos on selvitetty, ettd merkit
ovat tulleet kdyttonsd vuoksi erottamiskykyisiksi.

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus viittd4, ettd jos on selvitetty, ettd ensi
arviolta erottamiskyvyton merkki on saavuttanut erottamiskyvyn, timi merkki
on kykenevi erottamaan yrityksen tavarat toisten yritysten tavaroista direktiivin
2 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Edelld mainitussa Windsurfing Chiemsee -tuo-
miossa yhteisdjen tuomioistuin totesi, ettd direktiivissd sallitaan sellaisten tdysin
kuvailevien sanojen rekisterointi, jotka eivit ensi arviolta kykene erottamaan
yrityksen tavaroita tai palveluita toisten yritysten tavaroista tai palveluista
2 artiklassa tarkoitetulla tavalla, mikili ndimi sanat ovat kdytdnnossd tulleet
erottamiskykyisiksi direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla ja ovat
ndin saaneet toissijaisen merkityksen eli ne ymmadrretddn tavaramerkiksi.

Ranskan hallitus esittdd, ettd direktiivi ei itsessddn sulje pois tietyn erityisen
tavaramerkkiryhmin rekisterdintid. Direktiivin 3 artikla voi merkitd yksittdis-
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tapauksissa sitd, ettd merkeiltd evitddn rekisterdinti, mutta sitd ei ole tulkittava
niin, ettd rekisterdinti olisi evittivd merkkiryhmaltd itseltdén.

Komission mukaan tavaramerkkii, joka on tullut 3 artiklan 3 kohdassa tarkoi-
tetulla tavalla erottamiskykyiseksi, ei voida jittdd rekisterdimdttd 3 artiklan
1 kohdan a alakohdan nojalla eli ei voida katsoa, etti tavaramerkilld ei voida
erottaa tavaramerkin haltijan tavaroita muiden yritysten tavaroista.

Yhteisojen tuomioistuimen arviointi asiasta

Tiltd osin on muistutettava heti aluksi, etti kuten direktiivin johdanto-osan
kymmenennessi perustelukappaleessa todetaan, tavaramerkkisuojan tarkoituk-
sena on erityisesti taata, ettd tavaramerkki osoittaa alkuperin.

Yhteiséjen tuomioistuimen oikeuskdytinnésti ilmenee, etti tavaramerkin kes-
keiseni tehtdvind on taata kuluttajalle tai loppukayttdjille se, ettd tavaramerkilld
varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperd, mahdollistamalla se, ettd
kuluttaja tai loppukiyttdji voi erottaa ilman sekaannuksen mahdollisuutta
kyseisen tavaran tai palvelun muualta periisin olevista tavaroista ja palveluista;
tavaramerkin on oltava takeena siitd, ettd kaikki silld varustetut tavarat tai pal-
velut on tuotettu tai jaeltu yhden ja saman, niiden laadusta vastaavan yrityksen
valvonnassa, jotta tavaramerkki voisi tiyttid keskeisen tehtdvinsd siind vida-
ristymittdmin kilpailun jirjestelmissd, joka perustamissopimuksella pyritddn
luomaan (ks. mm. asia C-349/95, Loendersloot, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997,
s. 16227, 22 ja 24 kohta ja asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998,
s. I-5507, 28 kohta).
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Tdmi tavaramerkin keskeinen tehtivi ilmenee myos rekisterointiesteitd koske-
vien direktiivin sddnnosten sanamuodosta ja rakenteesta.

Ensinnikin direktiivin 2 artiklassa siddetddn, ettd tavaramerkkini voi olla miki
tahansa merkki silld edellytykselld, ettd se voidaan esittdd graafisesti ja ettd silld
voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai
palveluista.

Lisiksi direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b, ¢ ja d alakohdassa sdddetdin, ettd
tavaramerkkejd, joilta puuttuu erottamiskyky, kuvailevia tavaramerkkejd ja
tavaramerkkejd, jotka muodostuvat yleisessd kielenkiytossd tai hyvin kauppa-
tavan mukaan tavanomaisiksi tulleista ilmauksista, ei saa rekisteroid tai, jos ne
on rekisterdity, ne on julistettava mitdttdmiksi (em. Windsurfing Chiemsee
-tuomion 45 kohta).

Edelleen direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa lievennetdin merkittdvilld tavalla niitd
edellytyksid, joista on sdddetty 3 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdassa, koska
tdmédn sddnnoksen mukaan merkki voi tulla kiyttonsi perusteella erottamisky-
kyiseksi, vaikkei silld alkujaan olisi ollut erottamiskykyi, ja se siis voidaan tdmin
vuoksi rekisterdidd tavaramerkiksi. Merkki saa siis ndin erottamiskyvyn, joka on
merkin rekisterdinnin edellytys (ks. em. Windsurfing Chiemsee -tuomion
44 kohta).

Kuten yhteiséjen tuomioistuin on todennut edelld mainitun Windsurfing
Chiemsee -tuomion 46 kohdassa, tavaramerkin kdytén perusteella syntynyt
tavaramerkin erottamiskyky — samoin kuin se erottamiskyky, joka on 3 artiklan
1 kohdan b alakohdan mukaan yksi yleisistd tavaramerkin rekisteréinti-
edellytyksisti — merkitsee sitd, ettd tavaramerkki pystyy yksiloimiin rekiste-
rointihakemuksessa tarkoitetun tavaran tietyn yrityksen tavaraksi ja erottamaan
ndin timédn tavaran muiden yritysten tavaroista.
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Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tosin sdidetdidn, ettd merkkeji,
jotka eivit voi olla tavaramerkkeini, ei myoskdin saa rekisterdidi tai, jos ne on
rekisterdity, ne on julistettava mitdttomisi.

Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan sanamuodosta ja direktiivin
rakenteesta ilmenee kuitenkin selvisti, etti tilld sidnnokselld on tarkoitus estdd
sellaisten merkkien rekisterdinti, joilla ei ole yleisti kykyd muodostaa tavara-
merkkid, eli sellaisten merkkien rekisterdinti, joita ei voida esittdd graafisesti
jaftai joilla ei voida erottaa yrityksen tavaroita tai palveluja muiden yritysten
tavaroista tai palveluista.

Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa estetiin siis samoin kuin saman
kohdan b, c ja d alakohdassa sellaisten merkkien tai ilmausten rekisterdinti, jotka
eivit tiytd toista direktiivin 2 artiklassa sdddetyistd edellytyksistd eli sitd, ettd
tillaisilla merkeilld on voitava erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yri-
tysten tavaroista tai palveluista.

Téstd seuraa, ettei ole olemassa sellaisten tavaramerkkien ryhmaii, joilla olisi
erottamiskyky joko jo itsessddn tai kdytténsd perusteella ja joilla ei voitaisi
erottaa tavaroita tai palveluita direktiivin 2 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

Edelld esitetyn perusteella ensimmadiseen kysymykseen on vastattava, etti ei ole
olemassa sellaisten tavaramerkkien ryhmii, joiden rekisterdinnille ei ole direk-
tiivin 3 artiklan 1 kohdan b, ¢ ja d alakohdan ja 3 artiklan 3 kohdan perusteella
estettd mutta joiden rekisterdinnille on kuitenkin direktiivin 3 artiklan 1 kohdan
a alakohdan perusteella este siksi, ettd niilld tavaramerkeilld ei voida erottaa
haltijan tavaroita muiden yritysten tavaroista.
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Toinen ennakkoratkaisukysymys

Toisella kysymykselldin kansallinen tuomioistuin tiedustelee, onko tavaran (eli
tavaran, jota varten merkki on rekister6ity) muoto kykenevd erottamaan
2 artiklassa tarkoitetulla tavalla timidn tavaran muiden yritysten tavaroista
ainoastaan, jos kyseisessi muodossa on jokin mielivaltainen lisdys eli esimerkiksi
koriste, jolla ei ole toiminnallista merkitysta.

Philips esittdi tiltd osin, ettd jos katsotaan, ettd toisin kuin se on ensimmadisen
kysymyksen osalta esittinyt, on olemassa ryhma sellaisia tavaramerkkejd, joiden
voidaan selvittdd tulleen erottamiskykyisiksi mutta jotka eivit silti kykene erot-
tamaan tavaroita, ei ole asianmukaista kiyttdd kansallisen tuomioistuimen
muotoilemaa mielivaltaisen lisitekijin kriteerid ratkaistaessa, mitka tavaramerkit
kuuluvat tihdn ryhmidn. Jos olisi tarpeen luoda sellaisista tavaramerkeistd
muodostuva erityisryhmad, joilla ei voida erottaa kyseisii tavaroita vaikka ne ovat
kiytinnossd erottamiskykyisid, Philips ehdottaa sellaisen vaihtoehtoisen kriteerin
soveltamista, jonka mukaan on tutkittava, onko kyseinen tavaramerkki ainoa
kiytdnnoéllinen tapa kuvailla kyseisid tavaroita.

Remington sitd vastoin viittid, ettd jos tavaran muotoon ei ole tehty mitdédn
mielivaltaista lisdystd, kyseinen merkki esittdd ainoastaan toiminnallista muotoa,
jolla ei voida erottaa tilld tavaramerkilld valmistettuja tavaroita muiden yritysten
samanlaisista tavaroista. Tillaisessa tilanteessa ainoastaan mielivaltainen lisdys
on omiaan tiyttimidn tavaramerkin tehtdvdn alkuperin osoittajana. Lisdksi
Remington viittdi, ettd erottamiskyvyn aste on tirked tekijd, joten mitd kuvai-
levampi merkki on, sitd vihdisempi erottamiskyky silli on. Niin ollen tdysin
kuvailevalla merkilli ei voida erottaa tavaroita, ja mielivaltaisen lisdyksen teke-
minen on siis tarpeen, jotta merkki olisi erottamiskykyinen.
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Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus viittdd tdltd osin, ettei ole hyodyllistd
tutkia, sisdltyyko tavaran muotoa esittivdin merkkiin jotain mielivaltaista li-
sdystd tai koristetta, kun tutkitaan, voidaanko merkilli erottaa tavarat direktiivin
2 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

Ranskan hallituksen mukaan direktiivin 2 ja 3 artiklasta ei ilmene, etti tavaran
muoto kykenisi erottamaan timin tavaran muiden yritysten tavaroista ainoas-
taan, jos muotoon on tehty joku mielivaltainen lisdys eli koriste, jolla ei ole
toiminnallista merkitysta.

Ensimmaiisen kysymyksen osalta esittimiensd huomautusten perusteella komissio
ehdottaa, etti toiseen kysymykseen ei vastattaisi. Komission mukaan joka
tapauksessa on katsottava, ettd direktiivin 2 artiklassa ja 3 artiklan 1 kohdan
a alakohdassa ei sdddetd itsendisestd rekisterdintiesteestd, joka liittyisi merkin
erottamiskyvyn puuttumiseen.

YhieisGjen tuomioistuimen arviointi asiasta

Ensinnikin on syytd muistuttaa, ettd direktiivin 2 artiklasta ilmenee, etti tava-
ramerkki on erottamiskykyinen silloin, kun silli voidaan erottaa alkuperinsi
osalta ne tavarat tai palvelut, joita varten rekisterdintid on haettu. Kuten timin
tuomion 30 kohdasta ilmenee, tilti osin riittdd, ettd kohdeyleisé voi tavara-
merkin perusteella erottaa tavaramerkilld varustetun tavaran tai palvelun niistd
tavaroista tai palveluista, joilla on eri kaupallinen alkuperi, ja ettd kohdeyleis6
voi tavaramerkin perusteella paitelld, ettd tavaramerkilld varustetut tavarat tai
palvelut on tuotettu, markkinoitu, toimitettu tai suoritettu niiden laadusta vas-
taavan tavaramerkin haltijan valvonnassa.

I-5508



48

49

50

51

PHILIPS

Toiseksi direktiivin 2 artiklassa ei tehdd eroa eri tavaramerkkityyppien vililla.
Nyt kyseessd olevan kaltaisten kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamiskykyd
arvioitaessa sovelletaan samoja kriteereji kuin muuntyyppistenkin tavaramerk-
kien erottamiskyky4 arvioitaessa.

On erityisesti huomattava, ettei direktiivissd edellytetd, etti sen tavaran muodon,
jota varten merkki on rekisterdity, on sisdllettdvid jokin mielivaltainen lisdys.
Direktiivin 2 artiklan perusteella kyseiselli muodolla on yksinkertaisesti voitava
erottaa tavaramerkin haltijan tavara muiden yritysten tavaroista ja siten tdyttda
tavaramerkin keskeinen tehtdvi eli tavaran alkuperdn takaaminen.

Edelli esitetyn perusteella toiseen kysymykseen on vastattava, ettd jotta tavaran
muoto olisi kykenevd erottamaan direktiivin 2 artiklassa tarkoitetulla tavalla
timdn tavaran, sen tavaran muodon, jota varten merkki on rekisterdity, ei tar-
vitse sisdltdd mielivaltaista lisdystd eli esimerkiksi koristetta, jolla ei ole toimin-
nallista merkitysta.

Kolmas ennakkoratkaisukysymys

Kolmannella kysymykselldsin kansallinen tuomioistuin tiedustelee, voiko tilan-
teessa, jossa yritys on ollut tiettyjen tavaroiden ainoa toimittaja markkinoilla,
sellaisen merkin laajamittainen kiyttd, joka muodostuu kyseisten tavaroiden
muodosta, riittdd siihen, ettd merkistd tulee direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa
tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen, kun kyseisen kiyton seurauksena mer-
kittdvd osa asianomaisesta kohderyhmisti yhdistdd timdn muodon kyseiseen
yritykseen eikd mihinkdin muuhun yritykseen taikka uskoo paremman tiedon
puuttuessa, ettid timdnmuotoiset tavarat ovat perdisin kyseisestd yrityksest.
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Philipsin mukaan direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa sididetty edellytys tdyttyy, kun
tietyn muodon laajamittaisen kdytdn vuoksi kohderyhmidn muodostavat elin-
keinonharjoittajat ja yleis6 ovat siind kisityksessd, ettd timinmuotoiset tavarat
ovat tietyn yrityksen tavaroita. Lisiksi Philips katsoo, ettd pitkikestoinen tosi-
asiallinen monopoli kyseisenmuotoisten tavaroiden osalta on merkittivi todiste
siitd, ettd muoto on saavuttanut erottamiskyvyn. Jos elinkeinonharjoittaja haluaa
tukeutua rekisterdintihakemuksessaan kiyttédn perustuvaan erottamiskykyyn,
tosiasiallinen monopoli on melkeinpi ennakkoedellytys rekisterdintihakemuksen
hyviksymiselle.

Remington viittd4, ettd jos muoto koostuu ainoastaan toiminnallisista piirteistd,
tarvitaan vahvaa ndytt64 siitd, ettd muotoa itsedidn on kiytetty myds alkuperin
osoittamiseen niin, ettd muoto on saanut sellaisen toissijaisen merkityksen, jonka
perusteella rekisteréintihakemus voidaan hyviksya. Kun tavaroiden toimittaja on
ollut monopoliasemassa, on oltava erityisen tarkkoja sen suhteen, etti tosiseik-
kojen tarkastelussa keskitytdin merkityksellisiin seikkoihin.

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus katsoo, ettd muotoihin, joiden rekisterdinti
evitddn direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan perusteella, ei voida soveltaa
3 artiklan 3 kohtaa, koska sitd sovelletaan ainoastaan kyseisen 1 kohdan b, ¢ ja
d alakohdassa tarkoitettuihin merkkeihin eikd siis 3 artiklan 1 kohdan
e alakohdassa tarkoitettuihin merkkeihin. Olettaen kuitenkin, etti merkin
rekisterdintid ei evdtd viimeksi mainitun siinnoksen perusteella, Yhdistyneen
kuningaskunnan hallitus esittii, ettd 3 artiklan 3 kohdassa saddetyt edellytykset
eivit tdyty, jos yleisd ei tunnista tavaran alkuperdd merkisti itsestdin johtuvasta
syystd vaan tavaroiden toimittamista koskevan monopolin vuoksi.

Ranskan hallitus katsoo, ettd kolmanteen kysymykseen on vastattava myonti-
vésti. Direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa edellytetty erottamiskyky voi hyvinkin
perustua siihen, ettd muodon kidyttimisen vuoksi merkittivi osa kohderyhmin

I-5510



56

57

58

59

PHILIPS

muodostavista yrityksistd ja yleisostd yhdistdd tavaran muodon tiettyyn yrityk-
seen eikd mihinkddn muuhun yritykseen ja uskoo, ettd timidnmuotoiset tavarat
ovat kyseisen yrityksen tavaroita.

Komission mukaan riippumatta siitd, onko erottamiskyky saavutettu monopo-
liolosuhteissa tai jollain muulla tavalla, direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa sdddetyt
edellytykset tdyttyvit, kun merkittdvd osa kohdeyleisostd uskoo, ettd tavara-
merkilld varustetut tavarat ovat periisin tietystd yrityksestd.

Yhteisdjen tuomioistuimen arviointi asiasta

Tiltd osin on aluksi todettava, ettd jos muodon rekisterdinti on evitty soveltaen
direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohtaa, jonka tulkintaa neljas kysymys
koskee, titd muotoa ei voida lainkaan rekister6idd 3 artiklan 3 kohdan perus-
teella.

Direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa sdddetdin sitd vastoin, ettd tavaramerkit, joiden
rekisterdinti on evitty 3 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdan perusteella, voivat
saavuttaa kdyttonsd vuoksi erottamiskyvyn, jota niilld ei alun perin ollut, ja ne
voidaan ndin ollen rekister6idd tavaramerkeiksi. Tavaramerkki tulee siis juuri
kidyttonsd perusteella erottamiskykyiseksi ja tdyttdd ndin timén rekisteroin-
tiedellytyksen.

Tavaramerkin erottamiskykyd eli myos tavaramerkin kiytt6on perustuvaa erot-
tamiskykyd on arvioitava suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin, joita varten
tavaramerkin rekisterointii on haettu.
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Kuten edelld mainitun Windsurfing Chiemsee -tuomion 51 kohdasta ilmenee,
arvioitaessa rekisterdintihakemuksen kohteena olevan tavaramerkin erottamis-
kykyd voidaan ottaa huomioon muun muassa tilld tavaramerkilld markkinoi-
tujen tavaroiden markkinaosuus, tavaramerkin kiyttimisen intensiivisyys,
maantieteellinen laajuus ja kesto, se, missi miirin yritys on kiyttinyt varoja
tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, ja se, missd laajuudessa asianomaisessa
kohderyhmissi tunnistetaan timin merkin perusteella kyseinen tavara tietyn
yrityksen tavaraksi, sekd kauppakamarien ja muiden liike-elimin yhteenliitty-
mien antamat lausunnot.

Yhteis6jen tuomioistuin on myds todennut, ettd jos toimivaltainen viranomainen
katsoo niiden seikkojen perusteella, etti asianomainen kohderyhmi tai ainakin
merkittdvi osa siitd tunnistaa timén tavaramerkin perusteella kyseisen tavaran
tietyn yrityksen tavaraksi, timdn viranomaisen on joka tapauksessa katsottava,
ettd direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa tavaramerkin rekisterdinnille asetettu
edellytys tdyttyy (em. Windsurfing Chiemsee -tuomion 52 kohta).

On kuitenkin ensinnidkin muistutettava, etti yhteisdjen tuomioistuin on jo tis-
mentinyt, ettd tutkittaessa niitd olosuhteita, joiden vallitessa 3 artiklan
3 kohdassa sdddetyn edellytyksen voidaan katsoa tdyttyvin, erottamiskykyi ei
voida ndyttdi toteen pelkdstidn tiettyjen prosenttiosuuksien kaltaisten yleisten ja
abstraktien kriteerien perusteella (em. Windsurfing Chiemsee -tuomion 52 kohta).

Edelleen tavaramerkin muodosta muodostuvan tavaramerkin erottamiskykyd eli
myos tillaisen tavaramerkin kiyttoon perustuvaa erottamiskykyd on arvioitava
ottamalla huomioon se, miten kyseisentyyppisten tavaroiden tai palvelujen
tavanomaisesti valistunut sekd kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keski-
vertokuluttaja oletettavasti mieltdd tavaramerkin (ks. vastaavasti asia C-210/96,
Gut Springenheide ja Tusky, tuomio 16.7.1998, Kok. 1998, s. I-4657, 31 kohta).
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Lopuksi on huomattava, ettd sen, etti tavaran kohderyhméssi tavaran tiedetdin
olevan periisin tietystd yrityksestd, on johduttava tavaramerkin kiyttimisestd
tavaramerkkind eli tavaramerkin luonteesta ja vaikutuksesta, jotka tekevit
tavaramerkistd sellaisen, ettd silld voidaan erottaa kyseinen tavara muiden yri-
tysten tavaroista.

Edelld esitetyn perusteella kolmanteen kysymykseen on siis vastattava, ettd
tilanteessa, jossa yritys on ollut tiettyjen tavaroiden ainoa toimittaja markki-
noilla, sellaisen merkin laajamittainen kiytt6, joka muodostuu kyseisten tava-
roiden muodosta, voi riittdd siihen, ettd merkistd tulee 3 artiklan 3 kohdassa
tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen, kun kyseisen kidyton seurauksena mer-
kittivd osa asianomaisesta kohderyhmistd yhdistdd tdmidn muodon kyseiseen
yritykseen eikd mihinkd4dn muuhun yritykseen taikka uskoo, ettd timdnmuotoiset
tavarat ovat perdisin kyseisestd yrityksestd. Kun kuitenkin tutkitaan niiti olo-
suhteita, joiden vallitessa kyseisessd sddnnoksessi sdddetyn edellytyksen voidaan
katsoa tdyttyvdn, kansallisen tuomioistuimen on tutkittava, ettd timén edelly-
tyksen tdyttyminen on tullut selvitetyksi konkreettisten ja uskottavien seikkojen
avulla ja ettd huomioon on otettu se, miten kyseisentyyppisten tavaroiden tai
palvelujen tavanomaisesti valistunut sekd kohtuullisen tarkkaavainen ja huolel-
linen keskivertokuluttaja oletettavasti mieltdd tavaramerkin, ja edelleen etti se,
ettd tavaran kohderyhmissi tavaran tiedetddn olevan perdisin tietystd yrityk-
sestd, johtuu tavaramerkin kidyttdmisestd tavaramerkkini.

Neljas ennakkoratkaisukysymys

Neljannelld kysymyksellddn kansallinen tuomioistuin tiedustelee, onko direktii-
vin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toista luetelmakohtaa tulkittava niin, etti
timd sddnnds on esteend yksinomaan tavaran muodosta muodostuvan merkin
rekisterdinnille, jos on selvitetty, ettd timdn muodon olennaiset toiminnalliset
piirteet johtuvat yksinomaan tietyn teknisen tuloksen tavoittelemisesta. Se kysyy
myds, voiko perusteena tdssd sddnnoksessd sdddetyn rekisterointiesteen tai
mitdttdmyysperusteen soveltamatta jittdmiselle olla se, ettd on selvitetty, ettd on
olemassa myos muita muotoja, joita kidyttden voidaan saavuttaa sama tekninen
tulos.
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Philips viittd4 tiltd osin, ettd timin direktiivisidnnoksen tarkoituksena on estdi
se, ettd elinkeinonharjoittaja saa tavaramerkkisuojan avulla monopolin tietyn
teknisen tuloksen osalta. Teknisen tuloksen saavuttamiseen tarkoitetusta muo-
dosta koostuvan tavaramerkin rekisterdinnisti ei kuitenkaan aiheudu kohtuut-
tomia rajoituksia teollisuudelle ja tuotekehitykselle, jos sama tekninen tulos
voidaan saavuttaa kiyttimilli muunlaista muotoa, jonka kilpailevat elinkei-
nonharjoittajat voivat helposti toteuttaa. Philipsin mukaan sen muodon lisiksi,
josta nyt kyseessd oleva tavaramerkki muodostuu, on olemassa useita muita
muotoja, joita kdyttden voidaan saavuttaa parranajon suhteen sama tekninen
tulos vastaavilla kustannuksilla.

Remingtonin mukaan direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohta tarkoittaa sel-
vastikin sitd, ettd muotoa ei voida rekisterdidd tavaramerkiksi, jos se on tietyn
teknisen tuloksen saavuttamiseksi tarpeellinen siind mielessd, ettd se palvelee
tdmin tuloksen saavuttamista mutta ei vilttimitti ole ainoa mahdollinen muoto
kyseisen tehtdvin tdyttdmiseksi. Philipsin ehdottama tulkinta supistaisi timin
rekisterdintiesteen soveltamisalaa niin, etti siitd tulisi merkityksetdn, ja se edel-
lyttdisi vaihtoehtoisten mallien teknisti arviointia, mikd merkitsisi sitd, ettd
direktiivilld ei kyettiisi suojaamaan yleisti etua.

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus esittdii, ettd rekisterdinti on evittivi, jos
merkin muodostavan muodon olennaiset piirteet johtuvat yksinomaan tietyn
teknisen tuloksen tavoittelusta.

Ranskan hallituksen mukaan 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toisessa luetel-
makohdassa sdddetyn rekisterdintiesteen tarkoituksena on sen estiminen, etti
teknisten luomusten suojan ajallisia rajoituksia kierretdin turvautumalla tava-
ramerkkisuojaan, jonka vaikutukset ovat potentiaalisesti pysyvimpid.
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Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset katsovat, ettd direktiivin
3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toisessa luetelmakohdassa sdddettyd rekiste-
rointiestettd ei voida jattda soveltamatta sen vuoksi, ettd on selvitetty, ettd sama
tekninen tulos voidaan saavuttaa myos kdyttdimilli muunlaisia muotoja.

Komissio katsoo, ettd kun otetaan huomioon direktiivin 3 artiklan 1 kohdan
e alakohdan lainsdddédntotausta ja tarve tulkita poikkeuksia suppeasti, asian-
mukaisena kriteerind on se, onko olemassa muunlaisia muotoja, joita kiyttien
voidaan saavuttaa tavoiteltu tekninen tulos.

Yhteisojen tuomioistuimen arvioinii asiasta

On ensinnikin muistutettava, ettd direktiivin 2 artiklan mukaan tavaran muotoa
esittdvd merkki voi periaatteessa olla tavaramerkki, kunhan se voidaan esittda
graafisesti ja sillid voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten
tavaroista tai palveluista.

On myds muistettava, ettd tavaran muodosta muodostuvan merkin rekisterdin-
tiesteet on nimenomaisesti mainittu direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa.
Tidmin sidnnoksen mukaan merkkeji ei saa rekisterdidd tai, jos ne on rekiste-
roity, ne on julistettava mitdttomiksi, jos ne muodostuvat yksinomaan tavaran
luonteenomaisesta muodosta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi vilttimited-
mistd tavaran muodosta tai tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta.
Direktiivin johdanto-osan seitsemdnnen perustelukappaleen mukaan rekiste-
rointiesteet on lueteltu direktiivissd tyhjentdvisti.
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Lopuksi on vield todettava, ettd tavaramerkit, joiden rekisterdinti voitaisiin evitid
direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b, ¢ tai d alakohdan perusteella, voivat 3 artiklan
3 kohdan mukaan tulla erottamiskykyisiksi kayttonsid johdosta. Sen sijaan sel-
lainen merkki, jota tarkoitetaan 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa, ei voi kos-
kaan saavuttaa erottamiskykyd kiyttonsi johdosta.

Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetaan siis tiettyjd merkkejd,
jotka eivit voi muodostaa tavaramerkkii, ja timi sddnnés on ennakkoeste, joka
voi estdd yksinomaan tavaran muodosta muodostuvan merkin rekisterdinnin. Jos
yksikin tdssd sidnnoksessd mainituista kriteereistd tiyttyy, yksinomaan tavaran
muodosta muodostuvaa merkkii tai titi muotoa esittivdd kuviota ei voida
rekisterdidd tavaramerkiksi.

Direktiivin 3 artiklassa lueteltuja rekisterdintiesteitd on tulkittava ottamalla
huomioon se yleinen etu, joka on kulloisenkin rekisterdintiesteen tausta-
ajatuksena (ks. vastaavasti em. Windsurfing Chiemsee -tuomion 25—27 kohta).

Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa siddettyjen rekisterointiesteiden
tarkoituksena on sen estiminen, etti tavaramerkkisuojan antaminen johtaa sii-
hen, ettd tavaramerkin haltijalle annetaan monopoli sellaisiin teknisiin ratkai-
suihin tai tavaran kdyttdon liittyviin piirteisiin, joita tavaroiden kéyttijdt
saattavat haluta sisdltyvin myos kilpailijoiden tavaroihin. Direktiivin 3 artiklan
1 kohdan e alakohdalla pyritdin ndin estimiin se, ettd tavaramerkkioikeuden
tuottama suoja ulottuisi my6s muihin kuin sellaisiin merkkeihin, joilla tavara tai
palvelu voidaan erottaa kilpailijoiden tavaroista tai palveluista, ja estiisi niin sen,
ettd kilpailijat voivat tavaramerkin haltijan kanssa kilpaillen vapaasti tarjota
tavaroita, joihin sisiltyy kyseinen tekninen ratkaisu tai kyseiset kdytt6on liittyvit
piirteet.
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Erityisesti direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toisessa luetelmakohdassa
tarkoitetuista merkeistd, jotka muodostuvat yksinomaan teknisen tuloksen saa-
vuttamiseksi valttimattomisti tavaran muodosta, on todettava, ettd tilld sddn-
nokselld on tarkoitus estdd se, ettd sellaisia muotoja, joiden keskeiset piirteet
johtuvat teknisesti tehtdvisti, rekisterdiddin, minki seurauksena tavaramerkin
tuottama yksinoikeus estdd kilpailijoita tarjoamasta téllaisen toiminnon sisiltdvid
tavaroita tai ainakin poistaa heiltd vapauden valita se tekninen ratkaisu, jota
kilpailijat haluavat kiyttdd tillaisen toiminnon sisillyttimiseksi tavaroihinsa.

Koska direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdalla pyritdén siihen yleisen edun
mukaiseen tavoitteeseen, etti muotoa, jonka olennaiset piirteet johtuvat tekni-
sestd tehtdvistd ja jotka on valittu tillaisen teknisen tehtivin tdyttdmiseksi, on
jokaisen saatava vapaasti kiyttdd, tdlld sadnnokselld estetddn se, ettd ainoastaan
yksi yritys saisi rekisterdinnin perusteella kiyttdd tavaramerkkindin tillaisia
merkkeji (ks. vastaavasti em. Windsurfing Chiemsee -tuomion 25 kohta).

Siitd kysymyksestd, estdidko sen osoittaminen, ettd on olemassa muita muotoja,
joiden avulla voidaan saavuttaa sama tekninen tulos, 3 artiklan 1 kohdan
e alakohdan toiseen alakohtaan sisiltyvin rekisterdintiesteen soveltamisen, on
todettava, ettd timin sidnnoksen sanamuodossa ei ole mitdin, mikd mahdol-
listaisi tdllaisen pddtelmin.

Kun direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toisessa luetelmakohdassa
kielletddn tillaisten merkkien rekisteréinti, silli pyritddn siihen oikeutettuun
tavoitteeseen, ettd yksityisid estetddn kdyttdmistd tavaramerkkirekisterdintid
keinona teknisid ratkaisuja koskevien yksinoikeuksien saamiseksi tai niiden
voimassaolon jatkamiseksi.
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Kun tavaran muodon olennaiset toiminnalliset piirteet johtuvat ainoastaan tietyn
teknisen tuloksen tavoittelusta, 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toisessa luetel-
makohdassa suljetaan pois tillaisesta muodosta muodostuvan merkin rekiste-
rointi, vaikka kyseinen tekninen tulos voitaisiin saavuttaa my6s kiyttamalld
muunlaisia muotoja.

Edelld esitetyn perusteella neljinteen kysymykseen on vastattava, ettd direktiivin
3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toista luetelmakohtaa on tulkittava niin, ettd
timd sddnnds on esteend yksinomaan tavaran muodosta muodostuvan merkin
rekisteroinnille, jos on selvitetty, ettd timidn muodon olennaiset toiminnalliset
piirteet johtuvat yksinomaan tietyn teknisen tuloksen tavoittelemisesta. Lisdksi
perusteena tdssd sddnnOksessd sdddetyn rekisterfintiesteen tai mitdttomyyspe-
rusteen soveltamatta jattimiselle ei voi olla se, ettd on selvitetty, ettd on olemassa
my0s muita muotoja, joita kdyttden voidaan saavuttaa sama tekninen tulos.

Ennakkoratkaisupyynnossd tismennetiin, ettd tavaramerkin loukkaamista kos-
keviin ennakkoratkaisukysymyksiin ei ole tarpeen vastata, jos yhteisdjen tuo-
mioistuin hyviksyy kansallisen tuomioistuimen tulkinnan 3 artiklasta. Koska
neljanteen kysymykseen annetussa vastauksessa vahvistetaan tdmd tulkinta, vii-
denteen, kuudenteen ja seitseminteen kysymykseen ei ole syyti vastata.

Oikeudenkayntikulut

Yhteis6jen tuomioistuimelle huomautuksensa esittidneille Yhdistyneen kuningas-
kunnan ja Ranskan hallituksille ja komissiolle aiheutuneita oikeudenkiyntikuluja
ei voida mddriti korvattaviksi. Pddasian asianosaisten osalta asian kisittely
yhteis6jen tuomioistuimessa on vilivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireilld
olevan asian kisittelyssd, mink3 vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on
padttid oikeudenkiyntikulujen korvaamisesta.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut Court of Appealin (England & Wales) (Civil Division) 5.5.1999
tekemillaan paatokselld esittdimit kysymykset seuraavasti:

1)

Ei ole olemassa sellaisten tavaramerkkien ryhmii, joiden rekister6innille ei
ole jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsddddannon lihentdmisestd 21 piivini
joulukuuta 1988 annetun ensimmdiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY
3 artiklan 1 kohdan b, ¢ ja d alakohdan ja 3 artiklan 3 kohdan perusteella
estettd mutta joiden rekisterdinnille on kuitenkin direktiivin 3 artiklan
1 kohdan a alakohdan perusteella este siksi, ettd ndilld tavaramerkeills ei
voida erottaa haltijan tavaroita muiden yritysten tavaroista.

2) Jotta tavaran muoto olisi kykenevd erottamaan direktiivin 89/104/ETY

3)

2 artiklassa tarkoitetulla tavalla timin tavaran, sen tavaran muodon, jota
varten merkki on rekisterdity, ei tarvitse sisdltad mielivaltaista lisdystd eli
esimerkiksi koristetta, jolla ei ole toiminnallista merkitysti.

Tilanteessa, jossa yritys on ollut tiettyjen tavaroiden ainoa toimittaja mark-
kinoilla, sellaisen merkin laajamittainen kiyttd, joka muodostuu kyseisten
tavaroiden muodosta, voi riittdd siihen, ettd merkistd tulee direktiivin
89/104/ETY 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen,
kun kyseisen kdyton seurauksena merkittivi osa asianomaisesta kohderyh-
mistd yhdistdd tamin muodon kyseiseen yritykseen eikd mihinkdin muuhun
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yritykseen taikka uskoo, ettd timdnmuotoiset tavarat ovat perdisin kyseisestd
yrityksestd, Kun kuitenkin tutkitaan niitd olosuhteita, joiden vallitessa
kyseisessd sddnnoksessd sdddetyn edellytyksen voidaan katsoa tdyttyvin,
kansallisen tuomioistuimen on tutkittava, ettd tAmin edellytyksen tdyttymi-
nen on tullut selvitetyksi konkreettisten ja uskottavien seikkojen avulla ja ettid
huomioon on otettu se, miten kyseisentyyppisten tavaroiden tai palvelujen
tavanomaisesti valistunut sekd kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen
keskivertokuluttaja oletettavasti mieltdd tavaramerkin, ja edelleen ettd se,
ettd tavaran kohderyhmissd tavaran tiedetdin olevan perdisin tietystd yri-
tyksestd, johtuu tavaramerkin kdyttamisestd tavaramerkkina.

Direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toista luetelma-
kohtaa on tulkittava niin, ettd timi sidinnos on esteend yksinomaan tavaran
muodosta muodostuvan merkin rekisteréinnille, jos on selvitetty, ettd timin
muodon olennaiset toiminnalliset piirteet johtuvat yksinomaan tietyn tekni-
sen tuloksen tavoittelemisesta. Lisiksi perusteena tdssi sddnnOksessd sda-
detyn rekisterdintiesteen tai mitittoémyysperusteen soveltamatta jattdmiselle
ei voi olla se, ettd on selvitetty, ettd on olemassa my6s muita muotoja, joita
kiyttden voidaan saavuttaa sama tekninen tulos.

Rodriguez Iglesias Jann Macken
Colneric von Bahr Gulmann
Edward La Pergola Puissochet

Cunha Rodrigues Timmermanns

Julistettiin Luxemburgissa 18 piivini kesikuuta 2002.
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