DYSON

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

PHILIPPE LEGER
14 paivina syyskuuta 2006 "

1. Voiko tuotteen silminnahtivd toiminnal-
linen ominaisuus muodostaa ensimmaiisessi
neuvoston direktiivissi 89/104/ETY 2 tarkoi-
tetun tavaramerkin, ja jos voi, milla edelly-
tyksilla?

2. Ndmé ovat pédpiirteissadn kysymykset,
jotka High Court of Justice (England &
Wales), Chancery Division (Yhdistynyt
kuningaskunta) esitti asiassa, jossa valittajana
on Dyson Ltd -niminen yhtié (jaljempand
Dyson tai valittaja) ja vastapuolena Registrar
of Trade Marks (tavaramerkkirekisteriviran-
omainen) ja joka koskee Dyson-polynimuri-
malleihin kiintedsti kuuluvan ldpindkyvin
polysiilion rekisteroimistd tavaramerkiksi.

1 — Alkuperiinen kieli: ranska.

2 — Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsddadannén lihentimisestd 21
péaivand joulukuuta 1988 annettu ensimmdiinen direktiivi
(EYVL 1989, L 40, s. 1; jaljempana direktiivi).

I Asiaa koskevat oikeussaannot

A Kansainvdlinen sddnnosto

3. Maailman kauppajirjestén perustamisso-
pimuksen liitteena 1 C oleva teollis- ja
tekijanoikeuksien kauppaan liittyvistd nako-
kohdista 15 pdivina huhtikuuta 1994 tehty
sopimus (jdljempind TRIPS-sopimus) hyvik-
syttiin Euroopan yhteisén puolesta sen toi-
mivaltaan kuuluvissa asioissa 22.12.1994
tehdylld neuvoston paatokselld 94/800/EY.>

4. TRIPS-sopimuksen 7 artiklassa maari-
tddn seuraavaa:

"Teollis- ja tekijinoikeuksien suojelun ja
téytantoonpanon tulisi edistdd teknologisten
uudistusten tekemistd sekd teknologian siir-
tdmisté ja levittdmistd teknologiaa koskevaa

3 - EYVLL 336, 5. 1ja214.
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tietoa tuottavien ja sitd kuluttavien yhteiseksi
parhaaksi yhteiskunnallista ja taloudellista
hyvinvointia edistdvélld tavalla ottaen huo-
mioon oikeuksien ja velvollisuuksien tasa-
paino.”

B Yhteison lainsdidddnto

5. Neuvosto antoi direktiivin sellaisten ero-
jen poistamiseksi jasenvaltioiden lainsdadian-
ndistd, jotka voivat rajoittaa tavaroiden
vapaata liikkkuvuutta ja palvelujen tarjoami-
sen vapautta sekd vairistdd kilpailua yhteis-
markkinoilla.* Direktiivilli lihennetdin
ainoastaan niitd kansallisia sddnnoksid, jotka
vilittémimmin vaikuttavat sisdmarkkinoiden
toimintaan.® Naihin saannoksiin kuuluvat
tavaramerkin rekisterdinnin edellytykset
miirittelevit siannokset © ja sidnnénmukai-
sesti rekisteroityjen tavaramerkkien saaman
suojan madrittavit sadnnokset. 7

6. Direktiivin 2 artiklassa maaritellaan tava-
ramerkin muodostavat merkit seuraavasti:

4 — Direktiivin johdanto-osan ensimméinen perustelukappale.
5 — Direktiivin johdanto-osan kolmas perustelukappale.

6 — Direktiivin johdanto-osan seitsemis perustelukappale.

7 — Direktiivin johdanto-osan yhdeksis perustelukappale.
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"Tavaramerkkind voi olla mikd tahansa
merkki, joka voidaan esittdd graafisesti,
erityisesti sanoin, henkilénnimet mukaan
lukien, kuvioin, kirjaimin, numeroin taikka
tavaroiden tai niiden péaéllyksen muodon
avulla, jos sellaisella merkilld voidaan erottaa
yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritys-
ten tavaroista tai palveluista.”

7. Direktiivin 3 artiklassa luetellaan rekiste-
roinnin esteet ja mitittomyysperusteet, jotka
voidaan esittdd tavaramerkin rekisterdintia
vastaan. Mainitun 3 artiklan 1 kohdassa
saddetddn seuraavaa:

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

a) merkit, jotka eivit voi olla tavaramerk-
keind

b) tavaramerkit, joilta puuttuu [erottamis-
kyky]

¢) vksinomaan sellaisista merkeistd tai
merkinnéistd muodostuvat tavaramer-
kit, jotka voivat elinkeinotoiminnassa
osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia,
laatua, madrad, kéayttotarkoitusta, arvoa



d)

e)
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tai maantieteellistd alkuperai, tavaroi-
den valmistusajankohtaa tai palvelujen
suoritusajankohtaa taikka muita tava-
roiden tai palvelujen ominaisuuksia

yksinomaan sellaisista merkeistd tai
merkinnéistd muodostuvat tavaramer-
kit, jotka ovat tulleet yleisessd kielen-
kiytossi tai hyvin kauppatavan mukaan
tavanomaisiksi

merkit, jotka muodostuvat yksinomaan:

— tavaran luonteenomaisesta muo-
dosta

— teknisen tuloksen saavuttamiseksi
vilttamattdmaisti tavaran muodosta
tai

— tavaran arvoon olennaisesti vaikut-
tavasta muodosta

8. Direktiivin 3 artiklan 3 kohdan mukaan
tavaramerkilti ei saa evitd rekisterdintia tai
sitd julistaa mitattomiksi kyseisen sadnnok-
sen 1 kohdan b, ¢ tai d alakohdan mukaisesti,
jos tavaramerkki on ennen rekisterdintiha-
kemuksen tekopdivaa kidytossa tullut erotta-
miskykyiseksi.

9. Direktiivin 5 artiklassa mddritetaan rekis-
ter6idyn tavaramerkin haltijan oikeudet. Sen
1 kohdan sanamuoto on seuraava:

"Rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla on
yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin
haltijalla on oikeus kieltia muita ilman
hénen suostumustaan kiyttimésti elinkeino-
toiminnassa:

a) merkkii, joka on sama kuin tavara-
merkki ja samoja tavaroita tai palveluja
varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita
varten tavaramerkki on rekisterdity

b) merkki4, joka sen vuoksi, etti se on
sama tai samankaltainen kuin samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja
varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa
yleison keskuudessa sekaannusvaaran,
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joka sisdltdd myos vaaran merkin ja
tavaramerkin vilisestd mielleyhty-
masti.”

C Kansallinen lainsddddnto

10. Vuoden 1994 tavaramerkkilain (Trade
Marks Act) (jaljempind vuoden 1994 laki),
jolla direktiivi saatettiin osaksi Yhdistyneen
kuningaskunnan oikeusjéirjestystd, 1 §:n 1
momentin mukaisesti tavaramerkilld tarkoi-
tetaan mitd tahansa merkkis, joka voidaan
esittad graafisesti ja jolla voidaan erottaa
yrityksen tavarat ja palvelut muiden yritysten
tavaroista ja palveluista. Kyseisen sddnnoksen
mukaan tavaramerkki voi muodostua erityi-
sesti sanoista (henkilénnimet mukaan
lukien), kuvioista, kirjaimista, numeroista
taikka tavaroiden tai niiden paillyksen muo-
dosta.

11. Tavaramerkin rekisterdinnin esteet esi-
tetaan vuoden 1994 lain 3 §:ssd. Sdaannoksen
sanamuoto on seuraava:

"1. Seuraavia merkkejd ei saa rekisteroida:

a) merkit, jotka eivit ole 1 §:n 1 momentin
vaatimusten mukaisia
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b)

d)

tavaramerkit, joilta puuttuu erottamis-
kyky

yksinomaan sellaisista merkeistd tai
merkinnéistd muodostuvat tavaramer-
kit, jotka voivat elinkeinotoiminnassa
osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia,
laatua, madrad, kayttotarkoitusta, arvoa
tai maantieteellistd alkuperdd, tavaroi-
den valmistusajankohtaa tai palvelujen
suoritusajankohtaa taikka muita tava-
roiden tai palvelujen ominaisuuksia

yksinomaan sellaisista merkeistd tai
merkinnéistd muodostuvat tavaramer-
kit, jotka ovat tulleet yleisessd kielen-
kiytossi tai hyvin kauppatavan mukaan
tavanomaisiksi.

Tavaramerkilti ei saa evita rekisteréintia b, ¢
tai d kohtien mukaisesti, jos tavaramerkki on
ennen rekisteréintihakemuksen tekopdivid
kaytossd tullut erottamiskykyiseksi.
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II Tosiseikat ja paaasian kisittelyn vai-
heet

12. Dyson on valmistanut ja pitinyt vuo-
desta 1993 asti kaupan pélypussitonta Dual
Cyclone -polynimuria, joka kerdd pélyn ja
lian polynimurissa olevaan ldpindkyvddn
sdilidon.

13. Notetry Ltd -yhti6 ® jatti rekisterdintiha-
kemuksen 10.12.1996 vuoden 1994 lain
nojalla. Hakemus oli laadittu sisallyttamalla
rekisterointihakemukseen seuraavat esitykset
ja kuvaukset:

"Tavaramerkki koostuu lapindkyvistd roska-
astiasta tai kerdilysdiliostd, joka muodostaa

8 — Yrityksen omistaa James Dyson, joka on myés Dysonin
hallituksen puheenjohtaja.

osan kuvassa olevan pdlynimurin ulkopin-
nasta.”

"Tavaramerkki koostuu lapindkyvdsta roska-
astiasta tai kerdilysdiliostd, joka muodostaa
osan kuvassa olevan pélynimurin ulkopin-
nasta.”

14. Rekisterdintihakemus esitettiin Nizzan
sopimukseen * perustuvan luokituksen luok-
kaan 9 kuuluvista tuotteista, jotka ovat
seuraavan kuvauksen mukaisia:

"Lattioiden ja mattojen puhdistus-, kiillotus-
ja pesulaitteet; polynimurit; mattopesurit;
lattiankiillotuskoneet; kaikkien edelld mainit-
tujen tavaroiden osat ja tarvikkeet.”

9 — Tavaroiden ja palvelujen kansainvilisestd luokituksesta tavara-
merkkien rekisterdimistd varten 15 paiviand kesikuuta 1957
tehty Nizzan sopimus, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja
muutettuna.
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15. Tutkija (Registrar of Trade Marks)
hylkdsi hakemuksen 23.7.2002 sen perus-
teella, ettd kyseessi olevalta merkiltd puuttuu
erottamiskyky vuoden 1994 lain 3 §:n 1
momentin b kohdan mukaisesti. Sen mukaan
lapindkyva sdilié osoitti lisdksi kyseessd
olevan tavaran lajin ja kéyttotarkoituksen,
mikd oli rekisteroinnin ehdoton hylkdys-
peruste mainitun lain 3 §:n 1 momentin ¢
kohdan nojalla.

16. Dyson nosti titd padtostd vastaan kan-
teen High Court of Justicessa 16.8.2002.

III Ennakkoratkaisukysymykset

17. Ennakkoratkaisupyynnossian '® High
Court of Justice katsoo ensin, ettd rekiste-
réintihakemuksen kohteena olevilta tavara-
merkeiltdi puuttuu erottamiskyky vuoden
1994 lain 3 §:n 1 momentin 1 b kohdan
mukaisesti. 't

10 — Ennakkoratkaisupyynnén 3842 kohta.

11 — T4lls sddnnokselld direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohta
saatetaan osaksi kansallista lainsiddantos.
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18. Lisiksi se toteaa, ettd ndmi tavaramerkit
ovat luonteeltaan kyseessi olevien tavaroiden
ominaisuuksia kuvailevia mainitun lain 3 §:n
1 momentin 1 ¢ kohdan'® mukaisesti,
eivitkd kuluttajat voi niiden perusteella
tunnistaa tavaran kaupallista alkuperia.

19. High Court of Justice korostaa myds,
ettd kyseinen rekisterdintihakemus voitaisiin
hyldta sen vuoksi, ettd rekisterdimailld tava-
ramerkki muodostettaisiin monopoli sellai-
sen materiaalin kiytélle, jonka olisi oltava
muiden polypussittomia imureita valmista-
vien tahojen vapaasti kiytettivissi.

20. Tamin jalkeen ennakkoratkaisua pyyté-
nyt tuomioistuin '® pohtii, eivitké kyseessi
olevat tavaramerkit olleet rekisterointihake-
muksen ajankohtana eli vuonna 1996 tulleet
kiytossa erottamiskykyisiksi vuoden 1994
lain 3 §:n 1 momentin 2 kohdassa '* tarkoi-
tetulla tavalla.

21. High Court of Justice toteaa ensin
tutkijalle esitettyjen todistajanlausuntojen
perusteella, ettd vuonna 1996 ja koko sen

12 — Talla sddnnokselld direktiivin 3 artiklan 1 kohdan ¢ alakohta
saatetaan osaksi kansallista lainsaadant6a.

13 — Ennakkoratkaisupyyntod koskevan paatoksen 43—45 kohta.

14 — Talld sdannokselld direktiivin 3 artiklan 3 kohta saatetaan
osaksi kansallista lains#adéntod.



DYSON

ajanjakson ajan, jona Dysonilla oli tosiasialli-
nen monopoliasema kyseessd olevilla mark-
kinoilla, kuluttajat yhdistivit liapindkyvin
séiliobn polypussittomaan imuriin. Tamén
jilkeen se huomauttaa, ettd kuluttajat tulivat
tietoisiksi siitd, ettd kyseessd oli Dysonin
valmistama pdélynimuri, mainonnan ja sen
ansiosta, ettei markkinoilla ollut kilpailevaa
tuotetta. Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuo-
mioistuin huomauttaa, ettei yritys ollut
kyseisenid ajankohtana pyrkinyt aktiivisesti
tekemddn kyseessd olevaa lapindkyvad sdi-
liotd tunnetuksi tavaramerkkin.

22. Ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuin
pohtii, voiko — kun otetaan huomioon se,
mitd yhteisdjen tuomioistuin on todennut
asiassa Philips antamassaan tuomiossa'® —
sellainen monopoliasema, jonka johdosta
kuluttaja yhdistdd merkin tihidn yhteen
ainoaan valmistajaan, riittdd siihen, etté
merkista tulee direktiivin 3 artiklan 3 koh-
dassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen.
High Court of Justice pohtii tissi yhteydessd,
eiko ole edellytettivi, ettd merkki on aktiivi-
sesti pyritty tekemddn tunnetuksi tavara-
merkkina.

23. Kansallisen tuomioistuimen mukaan
timé kysymys on erittdin tirked siltd osin
kuin kyseessd olevan tavaramerkin myonta-
minen antaisi valittajalle yksinoikeuden kayt-
tid lapindkyvdd muovia osoituksena tavaran
kaupallisesta alkuperdsti myds sen ajanjak-

15 - Asia C-299/99, tuomio 18.6.2002 (Kok. 2002, s. 1-5475).

son jalkeen, jonka aikana yritys oli ainoa
polypussittomien imurien valmistaja.

24. Niilld perusteilla High Court of Justice
(England & Wales), Chancery Division paétti
lykidtd paatoksen tekemistd ja esittdad yhtei-
sojen tuomioistuimelle seuraavat ennakko-
ratkaisukysymykset:

") Riittaako se, ettd merkittivd osa koh-
deyleisostd on rekisterdintihakemuksen
tekemispaivddn mennessid mieltinyt
yhteyden merkilld varustettujen tavaroi-
den ja hakijan vililli eikd minkddn
muun valmistajan vililla tilanteessa,
jossa hakija on kéyttanyt merkkid (joka
ei ole muoto), joka koostuu toiminnalli-
sesta ominaisuudesta ja joka muodostaa
osan uudentyyppisen tavaran ulkondds-
t4, ja jossa hakijalla on ennen rekisterd-
intihakemuksen tekemistd ollut tosi-
asiallinen monopoliasema kyseisten
tavaroiden myynnissi, siihen, ettd mer-
kistd on tullut erottamiskykyinen direk-
tiivin — — 3 artiklan 3 kohdassa tarkoi-
tetulla tavalla?

2) Jos se ei riitd, mitd muuta tarvitaan
sithen, ettd merkistd tulee erottamisky-
kyinen, ja erityisesti, onko merkkii
kiyttineen henkilon tiytynyt tehdd
merkki tunnetuksi tavaramerkkina?”
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IV Tapauksen tarkastelu

A Asianosaisten esittdmdt huomautukset

25. Aluksi valittaja korostaa sit4, ettd rekis-
teréintihakemuksen kohteena olevat merkit
eivit koostuneet muodosta, vaan pikemmin-
kin ldpindkyvistd kerdilysdiliostd. Se toteaa
lisiksi, ettei hakemuksessa tarkoiteta myos-
kédn vdrid, vaan vérin puuttumista, lipini-
kyvyyttd. Kuluttaja pystyy lapindkyvyyden
ansiosta toteamaan keriilysiilioon kertyneen
lian ja p6lyn médrdn ja nikeméaidn, milloin
sdili6 on tdynnd. Dysonin mukaan timai tulos
voidaan saavuttaa my6s muunlaisten teknis-
ten menetelmien avulla, esimerkiksi asetta-
malla polynimurin pintaan ilmaisinikkuna tai
merkkivalo.

26. Tamain jilkeen valittaja toteaa, ettei ole
tarpeen, ettd merkki on tehty tunnetuksi
tavaramerkking, jotta siitd voi tulla erotta-
miskykyinen direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa
tarkoitetulla tavalla. Dysonin mukaan riittds,
ettd merkittavd osa kohderyhmaisti yhdistaa
kyseessd olevan tavaran rekisterointihake-
muksen ajankohtana valittajaan eikd mihin-
kdan muuhun valmistajaan. Sen mukaan
tidmi johtopditos on tehtavi sekd direktiivin
sanamuodon ja tavoitteiden ettd yhteisGjen
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tuomioistuimen yhdistetyissi asioissa Wind-
surfing Chiemsee antaman tuomion ¢ perus-
teella.

27. Valittaja tdsmentéa tarvittaessa ne seikat,
jotka sen mukaan ovat riittdvid, jotta merkki
voidaan todeta direktiivin 3 artiklan 3 koh-
dassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyi-
seksi. Tillaisia ominaisuuksia on kolme.
Merkin on ensiksikin erotuttava tuotteista,
joita varten rekisterdintid haetaan. Merkin
on lisdksi oltava silld tavoin erottamiskykyi-
nen, ettd merkittivd osa kohderyhmistd voi
yhdistdd kyseessa olevat tavarat yritykseen.
Lisdksi yhteyden kyseiseen yritykseen on
tdytynyt siilya tosiasiallisen monopoliaseman
menetyksen ja sen jilkeen, kun markkinoille
on ilmaantunut uusia toimijoita.

28. Viliintulijat Yhdistyneen kuningaskun-
nan hallitus ja Euroopan yhteisdjen komissio
katsovat painvastoin, ettd jotta merkisté voisi
tulla erottamiskykyinen direktiivin 3 artiklan
3 kohdassa tarkoitetulla tavalla, siti on
taytynyt kiyttdd tavaramerkking.

29. Ne kiyttdvit perusteenaan erityisesti
yhteiséjen tuomioistuimen edelld mainitussa

16 — Yhdistetyissa asioissa C-108/97 ja C-109/97 4.5.1999 annettu
tuomio (Kok. 1999, s. 1-2779). Valittaja viittaa huomautuksis-
saan erityisesti tuomion 51 ja 52 kohtaan.
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asiassa Philips esittimidé erittelyd, jonka
mukaan “sen, etti tavaran kohderyhmissd
tavaran tiedetddn olevan perdisin tietystid
yrityksestd, on johduttava tavaramerkin kayt-
tamisestd tavaramerkkind eli tavaramerkin
luonteesta ja vaikutuksesta, jotka tekevit
tavaramerkistd sellaisen, ettd silld voidaan
erottaa kyseinen tavara muiden yritysten

tavaroista”. 17

30. Yhdistyneen kuningaskunnan hallituk-
sen ja komission mukaan tdmin vaatimuksen
tarkoituksena on estdd se, ettd toimittaja,
jolla on monopoliasema, voi estdd sellaisten
tuotteiden saattamisen markkinoille, joilla on
sama toiminnallinen ominaisuus, pelkistddn
sen nojalla, ettd sen tuotteet saatetaan
markkinoille ajankohtana, jona se oli ainoa
kyseisen tekniikan kayttdja.

31. Yhdistyneen kuningaskunnan hallituk-
sesta poiketen komissio katsoo kuitenkin,
ettd on ensin tutkittava, ovatko kyseessi
olevat merkit todellakin direktiivin 2 artik-
lassa tarkoitettuja tavaramerkin muodostavia
merkkeja. '®

32. Komissio pohtii ensin, ovatko nyt kisi-
teltivdnd olevassa asiassa tarkasteltavat mer-
kit todellakin kyseisessi sddnnoksessi tarkoi-
tetun kaltaisia merkkejd. Rekisteréintihake-

17 - Tuomion 64 kohta.

18 — Komissio kéyttda perusteenaan erityisesti yhteisojen tuomiois-
tuimen asiassa C-104/01, Libertel, 6.5.2003 antamassa tuo-
miossa kiyttiméaa erittelya (Kok. 2003, s. 1-3793, 22 ja
23 kohta).

mubksella pyrittiin itse asiassa rekisteré6imién
polynimurin ldpindkyvén kerdilysdilion idea
(concept) riippumatta siitd, minkd muotoi-
nen se on. Komission mukaan idea ei ole
kuitenkaan merkki, koska siti ei havaita
viidelld aistilla, vaan se vetoaa ainoastaan
mielikuvitukseen. °

33. Komissio katsoo, ettd tillaisen lahesty-
mistavan hyviaksyminen vaarantaisi direktii-
vin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan taustalla
olevan pdittelyn.

34. Komissio katsoo joka tapauksessa, ettd
Dysonin rekisterdintihakemuksen kohteena
pédasiassa olevien merkkien graafinen esitys
ei tdytd edelld mainitussa asiassa Sieckmann
annetussa yhteisdjen tuomioistuimen tuo-
miossa esitettyd vaatimusta, jonka mukaan
graafisen esityksen on oltava "selvd, tasmalli-
nen, itsessién tiydellinen, helposti saatavissa,
ymmiirrettivd, kestivd ja objektiivinen”, >
Itse asiassa mainitut merkit eivdt sen mukaan
vastaa mitién erityistda muotoa, ja niilld voi
olla useita muotoja. Lisdksi késite "ldpinaky-
vyys” on sen mukaan epéselvd. Lisdksi
komissio pohtii, voidaanko graafisia esityksia,
jotka koostuvat sanallisesta kuvauksesta ja
ideaa (concept) kuvaavista esimerkkikuvista,
pitia riittdvin selkeind ja tdsmaillising.

19 — Komissio viittaa julkisasiamies Ruiz-Jarabon asiassa C-273/00,
Sieckmann, antamaan ratkaisuehdotukseen (tuomio
12.12.2002, Kok. 2002, s. I-11737).

20 — Ks. erityisesti timén tuomion 54 ja 55 kohta.
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B Oikeudenkdynnin kohde

35. Nyt kasiteltdvani olevassa asiassa ennak-
koratkaisua pyytinyt tuomioistuin esittid
yhteiséjen tuomioistuimelle kaksi direktiivin
3 artiklan 3 kohtaa koskevaa ennakkoratkai-
sukysymystd sen méadrittdmiseksi, voiko toi-
minnallisesta ominaisuudesta, joka muodos-
taa osan tavaran ulkondostd, kiytossd tulla
erottamiskykyinen, ja jos, niin milld edelly-
tyksilla.

36. Yhteis6jen tuomioistuimen vakiintuneen
oikeuskiytinnén mukaan yksinomaan kan-
sallisen tuomioistuimen, jossa asia on vireilla
ja joka vastaa annettavasta ratkaisusta, tehti-
vind on kunkin asian erityispiirteiden perus-
teella harkita, onko ennakkoratkaisu tarpeen
asian ratkaisemiseksi ja onko sen yhteis6jen
tuomioistuimelle esittdimilla kysymyksilld
merkitysta asian kannalta, **

37. Yhteisojen tuomioistuin katsoo kuiten-
kin, ettd sen tehtavini on tulkita kaikkia niita
yhteison oikeuden sddnnoksié, joiden oikean
sisdllon tunteminen on kansallisille tuo-
mioistuimille tarpeen niiden kasiteltaviksi
saatettujen oikeusriitojen ratkaisemiseksi,
vaikka ndihin sddnnoksiin ei nimenomaisesti
olisikaan viitattu kansallisten tuomioistui-

21 — Ks. erityisesti asia C-415/93, Bosman, tuomio 15.12.1995
(Kok. 1995, s. 1-4921, 59 kohta) ja asia C-419/04, Conseil
général de la Vienne, tuomio 22.6.2006 (Kok. 2006, s. [-5645,
19 kohta).
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mien yhteisdjen tuomioistuimelle esittdmissa
ennakkoratkaisukysymyksissa. **

38. Edelld mainitussa asiassa Libertel anne-
tussa tuomiossa, joka koskee oranssin virin
rekisterdimistd tavaramerkiksi televiestinti-
alan tavaroita ja palveluja varten, yhteisojen
tuomioistuin katsoi, ettd ennakkoratkaisua
pyytineen tuomioistuimen esittdimien kysy-
mysten tarkastelu edellyttdd, ettd ensin rat-
kaistaan, voiko viri sellaisenaan olla direktii-
vin 2 artiklassa tarkoitettu tavaramerkki. 2

39. Mielestini titd piittelyd voidaan pite-
visti soveltaa nyt késiteltivind olevassa
asiassa. Itse asiassa katson komission tavoin,
ettd High Court of Justicen esittimien
kysymysten tarkastelu edellyttas, ettd méaari-
tellddn etukiteen, voiko pddasiassa kyseessd
olevan kaltainen toiminnallinen ominaisuus
olla direktiivin 2 artiklassa tarkoitettu tava-
ramerkki.

C Direktiivin 2 artiklassa séddetyt edelly-
tykset

40. Voidakseen olla direktiivin 2 artiklassa
tarkoitettu tavaramerkki merkinnén on tiy-

22 — Ks. asia C-280/91, Viessmann, tuomio 18.3.1993 (Kok. 1993,
s. 1-971, 17 kohta) ja esim. asia C-90/97, Swaddling, tuomio
25.2.1999 (Kok. 1999, s. -1075, 21 kohta).

23 — Tuomion 22 kohta.
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tettdvd kolme edellytystd. Ensiksikin sen on
muodostettava merkki.>* Toiseksi tima
merkki on voitava esittdd graafisesti. Kol-
manneksi merkilld on voitava erottaa tietyn
yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritys-
ten tavaroista tai palveluista.>> Ainoastaan
ndmi kolme edellytystd tayttivit merkinnit
voidaan rekisterdida tavaramerkiksi.

41. Kuten direktiivin seitsemidnnessi perus-
telukappaleessa tismennetddn, sen 2 artik-
lassa “luetellaan esimerkkeji” merkeists,
jotka voivat olla tavaramerkkejd. Téllaisia
merkkeja ovat erityisesti sanat, henkilénni-
met mukaan lukien, kuviot, kirjaimet, nume-
rot ja tavaroiden tai niiden péillyksen
muoto. *® Kuten mainitun artiklan sanamuo-
dosta kiy ilmi, tdimi luettelo ei ole tyhjen-
tava.

42. Tiassd sdannoksessd ei mainita tapausta,
jossa tavaramerkki muodostuu tuotteen toi-
minnallisesta ominaisuudesta. Siind ei kui-
tenkaan tarkoituksellisesti suljeta sitd pois.
Tdmin vuoksi on selvitettdvy, voiko sellainen
ominaisuus tayttdd direktiivin 2 artiklassa
maédritetyt edellytykset.

24 — Yhteiséjen tuomioistuin on em. asiassa Libertel antamassaan
tuomiossa ensimmdisti kertaa asettanut merkin olemassa-
olon itsendiseksi edellytykseksi kyvylle muodostaa merkki
direktiivin 2 artiklassa tarkoitetussa mielessé.

25 — Ks. erityisesti em. asia Philips, tuomion 37 kohta ja em. asia
Libertel, tuomion 23 kohta sekd asia C-49/02, Heidelberger
Bauchemie, tuomio 24.6.2004 (Kok. 2004, s. I-6129, 22 kohta).

26 — Kursivointi tissa.

43. Toisin kuin valittaja ja Yhdistyneen
kuningaskunnan hallitus viittivit, toimin-
nallinen ominaisuus, joka muodostaa osan
tavaran ulkondostd, ei mielestdni taytd tissid
sadnnoksessd tavaramerkin muodostamiseksi
vaadittuja edellytyksid, koska se ei mielesténi
ole merkki, joka voidaan esittdd graafisesti ja
jonka avulla tietyn yrityksen tavarat tai
palvelut voidaan erottaa muiden yritysten
tavaroista tai palveluista.

1. Merkin olemassaolo

44. Sovellettaessa direktiivin 2 artiklaa on
aivan ensin osoitettava, ettd rekistersintiha-
kemuksen kohteena oleva lapindkyvé kerii-
lysiilié esiintyy kéyttoyhteydessddn todella-
kin merkkind. Kuten yhteis6jen tuomioistuin
on todennut, timin vaatimuksen padmii-
rdnd on erityisesti estdd se, ettd tavaramerk-
kioikeutta kiytetddn vddrin perusteettoman
kilpailuedun saamiseksi. %’

45. Kuten olen todennut, Dyson vaatii rekis-
terdintihakemuksessaan esitetyn kaltaisen
"lapindkyvin roska-astian tai keriilysailion,
joka muodostaa osan polynimurin ulkopin-
nasta”, rekister6imistd tavaramerkiksi.

27 — Ks. erityisesti em. asia Heidelberger Bauchemie, tuomion
24 kohta.
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46. Kyseessd on roska-astia, joka koostuu
lapindkyvdsta ja irrotettavasta kappaleesta,
joka muodostaa osan polynimurin ulkopin-
nasta ja myoétiilee sen muotoa, linjoja ja
ddriviivoja. Tami sdilié, johon on tarkoitus
keritd lattialta imuroitava poly ja lika, on
ensiksikin luonteeltaan toiminnallinen ja
hyotykayttoon tarkoitettu. Sen ansiosta
kuluttajan ei tarvitse ostaa pusseja ja suo-
dattimia polynimureihin. Lisaksi kéyttdja voi
sen ansiosta nihdd, onko kerailysailio tdynna.
Liséksi siliolld voi olla esteettinen tehtdvé,
koska se muodostaa osan ulkonidgstd tava-
rassa, johon se kuuluu.

47. Komission tavoin katson, ettd valittaja
anoo itse asiassa suojaa uudelle jitteiden
kerddmiseen, varastointiin ja tyhjentimiseen
liittyville idealle (concept).?® Kuten totesin
juuri, timdn Dyson-yrityksen kehittimén
idean ansiosta on mahdollista erityisesti
valttad polypussien ja -suodattimien kiyttoi
ja osoittaa kiyttgjille, koska roska-astia on
taynna.

48. Ranskan kielen sanakirjan mukaan
kasite/idea (concept) on yleinen ja abstrakti
(uudelleen)esitys, jonka mieli luo koh-
teesta®” ja joka vetoaa mielikuvitukseen.
Kun késite/idea kehittyy, se voi kiytinnossé
johtaa monenlaisten kohteiden toteutumi-
seen.

28 — Komission huomautusten 6 kohta.

29 — Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue francaise, Pariisi,
Editions Dictionnaires Le Robert, 2004,
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49. Todettakoon, ettd nyt kisiteltdvini ole-
vassa asiassa rekisterintihakemuksella pyri-
tddn itse asiassa saavuttamaan yksinoikeudet
kaikkiin mahdollisiin nakékohtiin, jotka voi-
vat liittyd kyseessd olevaan toiminnalliseen
ominaisuuteen.

50. Sdili6 esitetddn hakemuslomakkeessa
siten kahdessa eri muodossa mukautettuna
niihin kahteen polynimurimalliin, joissa sitd
kiytetdan. Ensimmaisessd kuvassa, joka esit-
tdd pystymallisten imurien valikoimaan kuu-
luvaa imuria, kerilysailié nayttdd muodosta-
van kehdanmuotoisen kotelon koneen imevin
putken ympirille. Toisessa kuvassa, joka
esittdd niin sanottujen sylinterimallisten
imurien valikoimaan kuuluvaa imuria, siilién
muoto ja mitat ovat erilaiset ja nayttivit
muodostavan ainoastaan puolikuun timéin
putken ympirille.

51. Ndmid esitykset eivdt kuitenkaan ole
poissulkevia. Itse asiassa pyydetty suoja ei
rajoitu muotoon, kokoonpanoon eiki eri-
tyiseen suunnitteluun, vaan timéin ominai-
suuden on ainoastaan oltava osa polynimurin
ulkopinnasta, ja kdyttdjin on voitava sen
ansiosta ndhdd siilion ldpi. Kerdilysailion
muotoa, mittoja, ulkoasua ja jopa kokoon-
panoa koskevat mahdollisuudet suhteessa
kyseessd olevaan tavaraan ovat moninaiset,
ja niihin vaikuttavat seké valittajan kehitta-
mit polynimurien mallit ettd teknologiset
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uudistukset. Lapindkyvyys ei estd kaytti-
méstd monia virejid. Kyseessd olevasta toi-
minnallisesta ominaisuudesta muodostuvan
tavaramerkin haltija voi siten kéyttad pyoredd
tai suorakulmaista sdiliots, jossa joko on tai
ei ole kiddensijaa ja joka voi olla virillinen,
vaikka onkin ldpindkyva.

52. Kuten valittaja lopuksi huomautuksis-
saan toteaa, kyseessid olevalla rekisterdinti-
hakemuksella ei pyriti suojaamaan muotoa,
vaan ldpindkyvi kerdilysiilio. Hakemuksella
ei pyritd mydskadn suojaamaan vérid, vaan
péiinv;)stoin vdrin puuttuminen eli ldpinaky-
VYyys.

53. Direktiivin 2 artiklaan perustuvasta tava-
ramerkin muodostavia merkkeja koskevasta
yhteisdjen tuomioistuimen laajasta oikeus-
kaytinnostd huolimatta katson, ettei idea
(concept), sellaisena kuin valittaja sen esittas,
voi muodostaa tavaramerkkiia kyseisessd
sddnnoksessd tarkoitetulla tavalla.

54, Kuten komissio on todennut huomau-
tuksissaan, idea vetoaa itse asiassa ainoastaan

T . 1 . . . 2
mielikuvitukseen. >* Toisin kuin tuoksu, >

30 — Huomautusten 5 ja 6 kohta.
31 - Huomautusten 6 kohta.

32 - Yhteis6jen tuomioistuin otti em. asiassa Sieckmann antamas-
saan tuomiossa kantaa mahdollisuuteen rekistersidéd haju-
merkkeji ja katsoi erityisesti, ettei direktiivin 2 artiklassa
nimenomaisesti suljeta pois merkkeji, joita ei sellaisinaan
voida nikoaistein havaita (kuten kyseisesséd tapauksessa
hajua), kuitenkin silld edellytykselld, ettd se voidaan esittda
graafisesti.

viri * tai dni, >* idea ymmirretiin mielells,
eikd sitd voi havaita viidelld ihmisaistilla, joita
ovat nidké-, kuulo-, tunto-, haju- ja
makuaisti. > Thmisen kyky ajatella ja kuvi-
tella on rajaton, ja mielen kyky esittad
itselleen jokin kohde tai kuva on mielestini
rajaton. Vakiintuneen oikeuskdytdnnon
mukaan tavaramerkin keskeinen tehtdvid on
kuitenkin se, ettd kuluttaja kykenee erotta-
maan hinelle tarjottujen tavaroiden ja palve-
lyjen alkuperdn ilman sekaannuksen mah-
dollisuutta; ** minusta vaikuttaa siltd, ettei
titd tavoitetta voida saavuttaa kéyttamalld
sellaista merkkid, jonka ihminen voi havaita
hyvin eri tavoin. Tamén vuoksi idea ei voi
mielestdni olla vihje kuluttajalle eikd siten
merkki, joka voi tayttdd tavaramerkin erot-
tamiskyvyn tehtévin.

33 — Em. asiassa Libertel annetussa tuomiossa yhteisdjen tuomiois-
tuin katsoi, ettd vari, kyseisessd tapauksessa oranssi viri, voi
suhteessa tiettyyn tavaraan tai palveluun muodostaa merkin,
vaikka se on pelkké esineen ulkoinen ominaisuus (27 kohta).
Yhteisojen tuomioistuin on vahvistanut timén oikeuskaytin-
noén em. asiassa Heidelberger Bauchemie annetussa viri-
yhdistelmai koskevassa tuomiossa (23 kohta).

34 — Asiassa C-283/01, Shield Mark, 27.11.2003 annetussa tuo-
miossa (Kok. 2003, s. I-14313) yhteis6jen tuomioistuin pohti
neljintoista d&nimerkin soveltuvuutta tavaramerkeiksi; niistd
yhdentoista aiheena olivat L. van Beethovenin pianoetydin Fiir
Elise ensimmaiset tahdit, ja kolmen muun aiheena oli kukon
laulu. Se katsoi, ettei direktiivin 2 artiklan tekstilla mydskaan
suljeta pois d4nen rekisterdintia tavaramerkiksi.

35 — Fyysisten aistien vélitykselld havaittavissa olevien merkkien
osalta viittaan esim. julkisasiamies Ruiz-Jarabon em. asiassa
Sieckmann antamaan ratkaisuehdotukseen (22 kohta ja sitd
seuraavat kohdat).

Tavaramerkin on siten oltava takeena siité, etta kaikki tavarat
tai palvelut, joissa sit4 kéytetddn, on tuotettu tai tarjottu yhden
ja saman, niiden laadusta vastaavan yrityksen valvonnassa. Ks.
erityisesti asia 102/77, Hoffmann-La Roche, tuomio 23.5.1978
(Kok. 1978, s. 1139, Kok. Ep. IV, s. 107, 7 kohdan toinen
kappale) ja asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998 (Kok. 1998,
s. 1-5507, 28 kohta) sekd em. asia Philips, tuomion 30 kohta.

36
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55. Niiden seikkojen perusteella katson,
ettei nyt kisiteltdvind olevassa asiassa tar-
koitetun kaltainen toiminnallinen ominai-
suus ole direktiivin 2 artiklassa tarkoitettu
merkki.

56. Mielestini sellainen ominaisuus ei taytd
myoskadn toista direktiivin 2 artiklassa vaa-
dittua edellytystd, jonka mukaan tavaramerk-
kini voi olla ainoastaan merkki, joka voidaan
esittdd graafisesti.

2. Mahdollisuus esittaa graafisesti

57. Vakiintuneen oikeuskiytinnén mukaan
direktiivin 2 artiklassa vaaditun graafisen
esityksen on mahdollistettava merkille kyky
tulla esitetyksi visuaalisesti erityisesti kuvioi-
den, viivojen tai kirjoitusmerkkien avulla
siten, ettd se voidaan tunnistaa tdsmalli-
sesti. > Tayttadkseen timén tehtivin timin
esityksen on oltava selvd, tismallinen, itses-
sddn tdydellinen, helposti saatavissa, ymmar-
rettivé, kestivi ja objektiivinen. **

37 — Ks. em. asia Sieckmann, tuomion 46 kohta; em. asia Libertel,
tuomion 28 kohta; em. asia Shield Mark, tuomion 55 kohta ja
em. asia Heidelberger Bauchemie, tuomion 25 kohta.

38 — Em. asia Sieckmann, tuomion 46-55 kohta.
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58. Yhteisoéjen tuomioistuimen mukaan
graafisen esityksen vaatimuksen tehtdvdni
on erityisesti tdsmentdd itse tavaramerkki,
jotta voidaan mdédritelld rekisterdidyn tava-
ramerkin haltijalleen antaman suojan tarkka
kohde.® Vaatimus edistéé tilti osin oikeus-
varmuutta, *°

59. Kuten selitin edelld mainitussa asiassa
Heidelberger Bauchemie antamassani ratkai-
suehdotuksessa, timid vaatimus palvelee
kahta tdsmallistd padmiaarad. Ensimmadinen
pddmédrd on, etti toimivaltaiset viranomai-
set voivat tuntea selvisti ja tdsmallisesti
tavaramerkin muodostavien merkkien luon-
teen, jotta ne voivat huolehtia rekisteroin-
tihakemusten ennakolta tapahtuvasta tutki-
misesta sekd tarkoituksenmukaisesta ja tis-
millisestd tavaramerkkirekisterin julkaisusta
ja vllipidosta. Toinen pddmaara on, ettd
taloudelliset toimijat voivat selvésti ja tés-
méllisesti varmistua suoritetuista rekisterdin-
neistd tai niiden nykyisten tai mahdollisten
kilpailijoiden esittdmistd rekisterointihake-
muksista ja voivat siten saada kolmansien
oikeuksia koskevat merkitykselliset tiedot. *!

60. Niissd olosuhteissa yhteis6jen tuomiois-
tuin katsoo, ettd merkistd on ensiksikin
voitava tehda tismillinen ja muuttumaton
esitys toisaalta sen takaamiseksi, ettd tavara-
merkki osoittaa alkuperin, ja toisaalta yksin-
oikeuden kohteen midrittdmiseksi yksiselit-
teisesti. Lisdksi kun otetaan huomioon tava-

39 — Ks. edelld alaviitteessd 38 mainitun tuomion 48 kohta.
40 — Ks. edelld alaviitteessd 38 mainitun tuomion 37 kohta.

41 — Ratkaisuehdotuksen 52 kohta, jonka yhteisgjen tuomioistuin
toistaa tuomionsa 28-30 kohdassa.
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ramerkin rekister6innin kesto ja se, ettd
tavaramerkki voidaan uudistaa jokseenkin
pitkiksi ajanjaksoiksi, esityksen on myos
oltava kestava. *

61. Nyt kasiteltavani olevassa asiassa tarkoi-
tetun kaltainen toiminnallinen ominaisuus ei
mielesténi kuitenkaan tdytd niitd ehtoja.

62. Kuten olen todennut timén ratkaisueh-
dotuksen 52 kohdassa, se toiminnallinen
ominaisuus, jonka rekisteréintia Dyson
hakee, voi mitd ilmeisimmin esiintyd monissa
erilaisissa muodoissa ja ulkoasuissa; loppu-
tulokseen vaikuttavat seki valittajan kehitté-
mit pélynimurien mallit ettd tekninen kehi-
tys. Siltd osin kuin tavaramerkkioikeuden
tuottama suoja voi olla kestoltaan rajoitta-
maton (edellyttien, etti sitd tosiasiallisesti
kéytetddn ja ettd rekisteréinnin uudistamista
koskevat maksut suoritetaan), on mielestini
hyvin luultavaa, ettd lapindkyvin kerdilysdi-
lion ulkomuoto ja tapa, jolla se kiinnittyy
polynimuriin, muuttuvat vuosien mittaan.

63. Vaikuttaa siltd, ettei niissa olosuhteissa
ole mahdollista méaarittdd varmuudella sit3,
kuinka vaadittu toiminnallinen ominaisuus
liittyy niihin tavaroihin, joita varten rekiste-
réintid haetaan. Toimivaltaiset viranomaiset
ja taloudelliset toimijat eivit siten voi mai-

42 — Em. asia Heidelberger Bauchemie, tuomion 31 kohta.

rittdd rekisterdidyn tavaramerkin haltijalle
myOnnetyn suojan tarkkaa kohdetta kyseessd
olevan graafisen esityksen perusteella. Mie-
lestini tallainen epdvarmuus on vastoin
oikeusvarmuuden periaatetta, joka tukee
vaatimusta, jonka mukaan ominaisuus on
voitava esittdd graafisesti.

64. On siis todettava, ettei péddasian koh-
teena olevan kaltaiseen toiminnalliseen omi-
naisuuteen liity direktiivin 2 artiklassa edel-
lytetyn kaltaista tasmallisyyttd ja muuttumat-
tomuutta.

65. Kaikki ndmid seikat huomioon ottaen
katson, ettei sellaista toiminnallista ominai-
suutta, joka muodostaa osan tavaran ulko-
nédostd ja jonka ulkoasu voi vaihdella, voida
pitda sellaisena direktiivin 2 artiklassa tarkoi-
tettuna merkkini, joka voidaan esittia graafi-
sesti.

66. Mielestini sellainen ominaisuus ei tiytd
my0skadn direktiivin 2 artiklassa saddettyd
kolmatta edellytystd, jonka mukaan tavara-
merkin voi muodostaa ainoastaan sellainen
merkki, jonka avulla yrityksen tavarat tai
palvelut voidaan erottaa muiden yritysten
tavaroista tai palveluista.
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3. Erottamiskyvyn olemassaolo

67. Tavaramerkin erottamiskyky merkitsee
sitd, ettd tavaramerkistd on tullut sellainen,
ettd sen perusteella pystytddn tunnistamaan
tavara tietyn yrityksen tavaraksi ja erotta-
maan ndin timd tavara muiden yritysten
tavaroista. **

68. Tavaramerkkiin itseensd perustuvan
erottamiskyvyn arviointi on periaatteessa
riippumaton merkin kaytosti. Arviointi
tapahtuu yksinomaan sen perusteella, onko
merkki itsessddn erottamiskykyinen.

69. Nyt kaisiteltivind olevassa asiassa on
siten médritettdvi, onko sellainen toiminnal-
linen ominaisuus, joka muodostaa osan
tavaran ulkondostd, itsessadn sellainen, ettd
yrityksen tavarat tai palvelut voidaan sen
avulla erottaa muiden yritysten tavaroista tai
palveluista. Tdmdn vuoksi on arvioitava,
voidaanko nyt kisiteltivind olevassa asiassa
tarkasteltavana olevan toiminnallisen omi-
naisuuden avulla vilittdd tdsmallisid tietoja
tavaran alkuperidstd. Mielestdni se ei ole
mahdollista kahdesta syysti.

70. Kuten olen todennut, kyseessd olevan
rekisterdintihakemuksen perusteella ei toi-

43 - Ks. erityisesti em. yhdistetyt asiat Windsurfing Chiemsee,
tuomion 46 kohta ja yhdistetyt asiat C-53/01-C-55/01, Linde
ym., tuomio 8.4.2003 (Kok. 2003, s. [-3161, 40—47 kohta).
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saalta voida maarittdia varmuudella, kuinka
timéd toiminto liittyy tavaroihin, joiden
rekisterdintia haetaan. Kuten olen todennut
edella mainitussa asiassa Libertel antamas-
sani ratkaisuehdotuksessa, arvioitaessa erot-
tamiskykyisyyttd on kuitenkin tiedettdvd
tarkalleen, mistd kyseinen merkki muodos-
tuu. 4+

71. Toisaalta nyt kisiteltdvdnd olevassa
asiassa tarkoitetun kaltainen toiminto ei voi
mielestdni taata tavaramerkin paditehtidvaa.
Muistutettakoon, ettd yhteisdjen tuomiois-
tuimen esittimin madritelmin mukaan timi
tehtivd on se, "ettd tavaramerkilld taataan
kuluttajalle tai loppukiyttijélle se, ettd kysei-
selld tavaramerkilla varustetut tuotteet ovat
alkuperiltiadn samoja, siten, ettd kuluttaja tai
loppukéyttaja voi tavaramerkin perusteella
erottaa silld varustetun tuotteen alkuperil-
tdan poikkeavista tuotteista ilman sekaan-
nusvaaraa”. *® Tavaramerkin on siis taattava
kuluttajalle silld varustetun tavaran alkupera.

72. Koska olen jo pohtinut timin ratkai-
suehdotuksen 51-55 kohdassa, voiko toi-
minnallinen ominaisuus, joka on osa
kyseessd olevaa tavaraa, olla muodoltaan
tasmallinen, kyseessd olevan rekisteréintiha-
kemuksen tarkoituksena on kuitenkin itse
asiassa hankkia yksinoikeudet ideaan (con-
cept) tai ainakin kaikkiin niihin mahdollisiin

44 — Ratkaisuehdotuksen 88 kohta.

45 — Ks. tdmin ratkaisuehdotuksen alaviitteessd 36 mainittu
oikeuskaytinto.
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nikokohtiin, jotka voivat liittyd tdhdn toi-
mintoon. Idea ei voi mielestini kuitenkaan
olla riittavin tdsmillinen vihje kuluttajalle.

73. Mielestdni ndissd olosuhteissa ei voida
katsoa, ettd pddasiassa kyseessd olevan kal-
taisella toiminnallisella ominaisuudella voisi
olla niin tdsmaillinen merkitys, ettd tavaran
alkuperd voidaan osoittaa sen avulla ilman
sekaannusvaaraa.

74. Kaikki ndmd seikat huomioon ottaen
katson, ettei toiminnallinen ominaisuus, joka
muodostaa osan tavaran ulkonidsti ja jonka
ulkoasu voi vaihdella, tayta niitd edellytyksi,
jotka vaaditaan tavaramerkin muodostami-
seen direktiivin 2 artiklan mukaisesti, koska
kyseinen ominaisuus ei muodosta merkkis,
joka voidaan esittda graafisesti ja jonka avulla
tietyn yrityksen tavarat tai palvelut voidaan
erottaa muiden yritysten tavaroista tai palve-
luista.

75. Vaikka yhteisojen tuomioistuin katsoisi,
ettd nyt kisiteltdvind olevassa asiassa tarkoi-
tetun kaltainen toiminnallinen ominaisuus
sisdltdd kaikki ne ominaisuudet, jotka vaadi-
taan tavaramerkin muodostamiseen kyseisen
sddnnoksen mukaisesti, mielestini sellaisen
tavaramerkin rekister6inti on vastoin direk-
tiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toista
luetelmakohtaa.

D Rekisterdinnin ehdottomasta hylkéiyspe-
rusteesta

76. Mielestini direktiivin 3 artiklan 1 kohdan
e alakohdan toinen luetelmakohta muodos-
taa kyseessi olevan tavaramerkin rekiste-
roinnin ehdottoman hylkiysperusteen. Paa-
asiassa tarkoitetun kaltaista toimintoa ei
voida mielestini myontiéd ainoastaan yhden
taloudellisen toimijan yksinomaiseen kiyt-
toon, vaan sen on pysyttivd kaikkien saata-
villa tavaramerkkioikeuden tavoitteiden
mukaisesti.

77. Kuten olen todennut, direktiivin 3 artik-
lan 1 kohdassa luetellaan erilaisia tavaramer-
kin rekisteréinnin esteitd. Jokainen peruste
on itsendinen verrattuna muihin perusteisiin,
ja jokaista niistd on yhteiséjen tuomioistui-
men mukaan tarkasteltava erikseen. Vakiin-
tuneen oikeuskdytinnén mukaan kyseisi
rekisterointiesteiti on lisdksi tulkittava
ottaen huomioon se yleinen etu, joka on
kulloisenkin esteen tausta-ajatuksena. Kuta-
kin tillaista estettd tutkittaessa huomioon
otettu yleinen etu voi, ja sen jopa tiytyy,
heijastaa eri ndk6kulmia aina kyseisen esteen
syyn mukaisesti. *°

46 — Ks. erityisesti asia C-329/02 P, SAT.1 v. SMHYV, tuomio
16.9.2004 (Kok. 2004 s. 1-8317, 25 kohta) ja yhdistetyt asiat
C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v. SMHYV, tuomio 29.4.2004
(Kok. 2004, s. I-5089, 45 ja 46 kohta).
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78. Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e ala-
kohdassa viitataan kolmeen tapaukseen,
joissa merkit muodostuvat yksinomaan tava-
ran muodosta. *” Naihin tapauksiin lukeutuu
timén alakohdan toisessa luetelmakohdassa
tarkoitettu olettamus, jonka mukaan merkki
muodostuu yksinomaan teknisen tuloksen
saavuttamiseksi vilttimittoméstd tavaran
muodosta (tai tatdi muotoa esittdvistd
kuviosta). 48

79. Yhteis6jen tuomioistuin on vahvistanut
sen yleisen edun, joka on timin sddnnoksen
tausta-ajatuksena, edelld mainitussa asiassa
Philips antamassaan tuomiossa.

80. YhteisGjen tuomioistuimelta tiedusteltiin
kyseisessd asiassa, voiko tavaran muodosta
koostuva merkki tulla erottamiskykyiseksi
kayton perusteella. Tassd oli kyse sihko-
parranajokoneen ylemmin osan eli terdosan
muotoa ja mallia esittavistd kuviosta, jossa
on kolme pyoreda terdyksikkéd, joissa jokai-
sessa on pydrivd terd ja jotka on aseteltu
kolmikulmion muotoon. Philips oli jo kauan
ollut ainoa timidnmuotoisten sdhkdparran-
ajokoneiden tarjoaja, ja sen mukaan tavara-
merkkihakemuksen kohteena oleva kuvio oli
tullut erottamiskykyiseksi pitkaaikaisen
yksinomaisen markkinoinnin perusteella.

47 — Kyseesséd ovat merkit, jotka muodostuvat joko tavaran
luonteenomaisesta muodosta (ensimméinen luetelmakohta),
teknisen tuloksen saavuttamiseksi valttimittémastd tavaran
muodosta (toinen luetelmakohta) tai tavaran arvoon olennai-
sesti vaikuttavasta muodosta (kolmas luetelmakohta).

48 — Ks. em. asia Philips, tuomion 76 kohta.
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81. YhteisGjen tuomioistuin on johdonmu-
kaisesti katsonut tuomiossaan, ettd direktii-
vin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toinen
luetelmakohta on esteend yksinomaan tava-
ran muodosta muodostuvan merkin rekiste-
roinnille, jos on selvitetty, ettd timdn muo-
don olennaiset toiminnalliset piirteet johtu-
vat yksinomaan tietyn teknisen tuloksen
tavoittelemisesta. *

82. Téhin toteamukseen pddtyikseen yhtei-
sbjen tuomioistuin on vakiintuneen oikeus-
kdytinnon mukaan tulkinnut kyseisessd
sdannoksessd mainittua rekisterdinnin hyl-
kdysperustetta ottamalla huomioon sen
yleisen edun, joka on kyseisen perusteen
tausta-ajatuksena.

83. Se totesi ensin, etti direktiivin 3 artiklan
1 kohdan e alakohdassa sidddettyjen rekiste-
rointiesteiden tarkoituksena on estii se, ettd
tavaramerkkisuojan antaminen johtaa siihen,
ettd tavaramerkin haltijalle annetaan mono-
poli sellaisiin teknisiin ratkaisuihin tai tava-
ran kayttoon liittyviin piirteisiin, joita tava-
roiden kayttdjat saattavat haluta sisiltyvin
my6s kilpailijoiden tavaroihin. YhteisGjen
tuomioistuimen mukaan kyseiselld saannok-
selld pyritdadn ndin estimddn se, ettd tavara-
merkkioikeuden tuottama suoja ulottuisi
my6s muihin kuin sellaisiin merkkeihin,
joilla tavara tai palvelu voidaan erottaa
kilpailijoiden tavaroista tai palveluista, ja
estdisi niin sen, ettd kilpailijat voivat tavara-

49 — Ks. edelld alaviitteessd 48 mainitun tuomion 84 kohta.

50 — Ks. vastaavasti em. yhdistetyt asiat Windsurfing Chiemsee,
tuomion 25-27 kohta; em. asia Philips, tuomion 77 kohta; em.
yhdistetyt asiat Linde ym. tuomion 71 kohta ja em. asia
Libertel, tuomion 51 kohta.
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merkin haltijan kanssa kilpaillen vapaasti
tarjota tavaroita, joihin sisiltyy kyseinen
tekninen ratkaisu tai kyseiset kiyttoon liitty-
vit piirteet. !

84. Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e ala-
kohdan toisen luetelmakohdan osalta yhtei-
sbjen tuomioistuin katsoi, etti se yleinen etu,
johon kyseiselld sddnnékselld pyritddn, edel-
lyttis, ettei muotoa, jonka olennaiset piirteet
johtuvat teknisestd tehtivistd, varata ainoas-
taan yhdelle yritykselle, vaan jokaisen on
saatava vapaasti kiyttdd sitd. Sen mukaan
tavaramerkin tuottama vyksinoikeus estid
kilpailevia yrityksid tarjoamasta tdllaisen
toiminnon sisaltivid tavaroita.>® YhteisGjen
tuomioistuin katsoo, ett sill4, ettd direktiivin
3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toisessa
luetelmakohdassa kielletdén tallaisten merk-
kien rekister6inti, pyritidn siihen oikeutet-
tuun tavoitteeseen, ettd “yksityisid estetddn
kéayttdmasta tavaramerkkirekisterointia kei-
nona teknisid ratkaisuja koskevien yksin-
oikeuksien saamiseksi tai niiden voimassa-
olon jatkamiseksi”. >

85. Yhteis6jen tuomioistuin on lisdksi tés-
mentdnyt, ettd tavaramerkki, jonka rekiste-
réinti evitddn direktiivin 3 artiklan 1 kohdan
e alakohdan perusteella, ei voi koskaan tulla

51 — Ks. em. asia Philips, tuomion 78 kohta.
52 — Ks. edelld alaviitteessa 51 mainitun tuomion 79 ja 80 kohta.
53 — Ks. edelld alaviitteessd 51 mainitun tuomion 82 kohta.

direktiivin 3 artiklan 3 kohdan mukaan
erottamiskykyiseksi kiyttonsa johdosta, >*

86. Muistutettakoon, ettd direktiivin 3 artik-
lan mukaan ainoastaan tavaramerkit, joiden
rekisteréinti on evitty 1 kohdan b, c tai d
alakohdan perusteella, voivat saavuttaa kayt-
tonsd vuoksi erottamiskyvyn, jota niilld ei
alun perin ollut, ja ne voidaan ndin ollen
rekisteroidd tavaramerkeiksi.®® Titd sddn-
nostd ei siten sovelleta merkkiin, jonka
rekisterointi on evitty direktiivin 3 artiklan
1 kohdan e alakohdan perusteella.

87. Yhteisdjen tuomioistuin on lisdksi
todennut samassa asiassa, ettd sen osoitta-
minen, ettd on olemassa muita muotoja,
joiden avulla voidaan saavuttaa sama tekni-
nen tulos, ei esti direktiivin 3 artiklan
1 kohdan e alakohdan toiseen luetelmakoh-
taan siséltyvin rekisterdintiesteen sovelta-
mista. >

88. Mielestiini on selvii, ettd timid pdittely
soveltuu hyvin toiminnalliseen ominaisuu-
teen, joka muodostaa osan tavaran ulko-
ndostd. Vaikka tdssd artiklassa tarkoitetaan
ainoastaan merkkejd, jotka muodostuvat

54 — Ks. edelld alaviitteessd 51 mainitun tuomion 75 kohta.
55 — Ks. edelld alaviitteessd 51 mainitun tuomion 57 ja 58 kohta.
56 — Ks. edelld alaviitteessd 51 mainitun tuomion 81 kohta.
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yksinomaan tavaran muodosta, se yleinen
etu, joka on tdmin sddnnoksen tausta-
ajatuksena, edellyttdd mielesténi rekisteroin-
nin epaddmistd padasiassa tarkoitetun kaltai-
selta toiminnolta.

89. Ensiksikin kyseessa olevan toiminnallisen
ominaisuuden rekisterdinti johtaisi direktii-
vin 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti siihen,
ettd teknisen ratkaisun yksinomainen kiytto
myénnetddn ainoastaan yhdelle taloudelli-
selle toimijalle ilman aikarajoitusta.

90. Tadmi vksinoikeus antaisi valittajalle
monopolin sellaiseen tekniseen tai tavaran
kayttoon liittyvadn piirteeseen, jota kuluttajat
saattavat edellyttda myos kilpailevien yritys-
ten valmistamilta pélypussittomilta imu-
reilta.

91. Siltd osin kuin tdmé yksinomainen
kayttd ei koskisi ainoastaan rekisterdintiha-
kemuksessa esitetyn kaltaista toiminnallista
ominaisuutta, vaan kattaisi mahdollisesti
monia erilaisia muotoja, joissa se voi esiintyi,
kilpailevien yritysten saattaisi lisdksi olla
mahdotonta voida madrittdd tasmallisesti,
voivatko ne vield kiyttdd titd ominaisuutta,
ja jos voivat, niin miten.
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92. Niin ollen yksinoikeuksien myoéntdmi-
nen tillaiselle toiminnolle ja niiden hallussa-
pito saattaisi estdd kilpailevia taloudellisia
toimijoita sisdllyttiméstd imureihinsa sel-
laista toimintoa riippumatta sen mahdolli-
sesta muodosta ja ulkoasusta. Sellaisen
monopolin myéntiminen saattaisi siten koh-
tuuttomasti rajoittaa kilpailevien yritysten
vapautta alalla, jolla tekninen kehitys edel-
Iyttda aikaisempien innovaatioiden jatkuvaa
parantamista. On lisiksi perusteltua katsoa,
ettd timd monopoli saattaisi haitata uusien
toimijoiden tuloa polypussittomien imurien
markkinoille ja haitata kilpailua innovaatio-
markkinoilla. Vapaaseen kilpailuun, joka
kuuluu joka tapauksessa direktiivin paamaa-
riin, kohdistuvat seuraukset olisivat siten
vahingollisia.

93. Niissd olosuhteissa minusta vaikuttaa
siltd, ettd nyt kisiteltdvind olevassa asiassa
tarkoitetun kaltaisen toiminnallisen ominai-
suuden rekisterdinti tavaramerkiksi olisi
ristiriidassa sen EY:n perustamissopimuksen
tavoitteen kanssa, joka koskee terveen kilpai-
lun jirjestelmén luomista ja sdilyttimistd ja
joka mainitaan erityisesti EY 3 artiklan
1 kohdan g ja m alakohdassa. >’

57 — EY 3 artiklan 1 kohdan g ja m alakohdan mukaan "yhteisén
toimintaan siséltyy tissd sopimuksessa mdarityin edellytyksin
ja siind maratyssa aikataulussa: — — jérjestelmd, jolla taataan,
ettei kilpailu sisimarkkinoilla védristy, — — yhteison teollisuu-
den kilpailukyvyn lujittaminen”.
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94. Sellaisen ominaisuuden rekisterdinti olisi
ristiriidassa myo6s sen TRIPS-sopimuksen
7 artiklassa vahvistetun tavoitteen kanssa,
jonka mukaan teollis- ja tekijanoikeuksien
suojelun ja tdytintdonpanon tulee sekd
edistdd teknistd kehittimistd ja teknologian
siirtdmistd ja levittimistd ettd ottaa huo-
mioon oikeuksien ja velvollisuuksien tasa-
paino markkinoilla olevien taloudellisten
toimijoiden vililld. Koska sekd jdsenvaltiot
etti yhteisé toimivaltuuksiensa rajoissa °®
ovat kyseisen sopimuksen sopimuspuolia,
direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan
toista luetelmakohtaa on mahdollisuuksien
mukaan tulkittava tdimin sopimuksen sana-
muodon ja tarkoituksen valossa.

95. Toiseksi sellaisen ominaisuuden rekiste-
réinti saattaa johtaa siihen, ettd tavaramerk-
kioikeuden nojalla hankitaan jopa pysyvid
yksinoikeuksia keksint6ihin, jotka ovat itse
asiassa patentoitavissa, direktiivin 3 artiklan
1 kohdan e alakohdan toisen luetelmakohdan
perustellun tavoitteen vastaisesti.

96. On kuitenkin tirkedd estdd se, ettd
tavaramerkkioikeutta kdytetddn véairin
perusteettoman kilpailuedun saamiseksi.
Kuten ennakkoratkaisua pyytinyt tuomiois-

58 — Asia C-53/96, Hermés, tuomio 16.6.1998 (Kok. 1998, s. I-
3603, 28 kohta) ja em. asia Heidelberger Bauchemie, tuomion
20 kohta.

tuin toteaa perustellusti, “tavaramerkin teh-
tivind ei ole monopoliaseman luominen

uuden teknologian kehittimisen alalla”. >

97. Tidssd yhteydessd on syyti muistuttaa,
ettd vakiintuneen oikeuskdytinnén mukaan
tavaramerkkioikeus on “olennainen osa siti
terveen kilpailun jérjestelmid, jonka luomi-
nen ja sdilyttdminen on perustamissopimuk-
sen tavoite”. ®® Yhteison lainsaataja on pyrki-
nyt lainsdddannéllddan turvaamaan tamén
jarjestelmén, jotta tavaramerkkien péiteh-
tivd tayttyisi. Muistutettakoon, ettd tama
tehtdvd on taata kuluttajille se, ettd kyseiselld
tavaramerkilld varustetut tuotteet ovat alku-
perdltidn samoja, siten, ettd kuluttaja tai
loppukéyttaja voi tavaramerkin perusteella
erottaa silld varustetun tuotteen alkuperil-
tdan poikkeavista tuotteista.

98. Jotta kyseinen tehtdvd voisi tdyttyd,
tavaramerkin haltijalle varataan direktiivin
5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa erotta-
miskykyisen merkin yksinomainen kaytto ja
suojataan se sellaisilta kilpailijoilta, jotka
haluaisivat kiyttad vaarin tavaramerkin ase-
maa ja mainetta myymalla tavaroita, jotka on
asiattomasti varustettu tillaisella tavaramer-
killz. ©*

59 — Ennakkoratkaisupyyntd4 koskevan paétoksen 26 kohta.

60 — Ks. asia C-10/89, HAG GF, tuomio 17.10.1990 (Kok. 1990, s. 1-
3711, Kok. Ep. X, s. 543, 13 kohta) ja asia C-63/97, BMW,
tuomio 23.2.1999 (Kok. 1999, s. 1-905, 62 kohta).

61 — Yhteisojen tuomioistuimen oikeuskéytinnossa tatd kutsutaan
tavaramerkkioikeuden ydinsisilloksi. Ydinsisallolld tarkoite-
taan teollis- ja tekijanoikeuksien pidsisiltod. Ks. vastaavasti
asia 16/74, Winthrop, tuomio 31.10.1974 (Kok. 1974, s. 1183).
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99. Muiden teollis- ja tekijanoikeuksien tar-
joamasta suojasta poiketen tavaramerkkioi-
keuden tuottama suoja voi kuitenkin olla
kestoltaan rajoittamaton, edellyttien, ettd
sitd tosiasiallisesti kiytetddn ja ettd rekiste-
réinnin uudistamista koskevat maksut suo-
ritetaan.

100. On siten vaarana, ettd erottamiskykyi-
selle merkille myonnettivin suojan sijaan
tavaramerkkioikeuden nojalla pyritdan saa-
maan suoja teolliselle suunnittelulle tai
innovaatiolle, jotka kuuluvat muiden teollis-
ja tekijanoikeuksien piiriin ja joille mydnnet-
tavan suojan kesto on periaatteessa rajalli-
nen.

101. Vaikka Dyson voi nyt kasiteltdvina
olevassa asiassa perustellusti edellyttda tun-
nustusta tutkimus- ja innovaatiotoimistaan
ja tavoitella taltd osin innovaatioidensa kayt-
tod koskevia yksinoikeuksia, timid suoja
voidaan teknologisen uudistuksen yhteydessi
myontdd mielestdni ainoastaan myontamalld
patentti, ei tavaramerkkia.

102. Tamin johdosta ja edelld esitetyn
perusteella katson, ettd sellaisen toiminnalli-
sen ominaisuuden, joka muodostaa osan
tavaran ulkondostd, rekisterdinti tavaramer-
kiksi on vastoin direktiivin 3 artiklan 1 koh-
dan e alakohdan toista luetelmakohtaa.

I-710

103. Naiissd olosuhteissa katson, ettei nyt
kdsiteltavdand olevassa asiassa tarkasteltava
merkki voi olla kiyttonsd vuoksi erottamis-
kykyinen direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa
tarkoitetulla tavalla.

104. Kuten olen todennut timin ratkaisueh-
dotuksen 85 ja 86 kohdassa, timén sdidnnok-
sen sanamuodon ja vakiintuneen oikeus-
kaytannén mukaan ainoastaan tavaramerkit,
joiden rekisterdinti on evitty direktiivin
1 kohdan b, c tai d alakohdan perusteella,
voivat saavuttaa kiyttonsd vuoksi erottamis-
kyvyn, jota niilld ei alun perin ollut, ja ne
voidaan ndin ollen rekister6idd tavaramer-
keiksi. 6>

105. Téamd vastaus huomioon ottaen katson,
ettei ole tarpeen tarkastella niitd edellytyksia,
jotka nyt kisiteltavind olevassa asiassa tar-
koitetun kaltaisen toiminnallisen ominaisuu-
den on téytettivi voidakseen tulla direktiivin
3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla
erottamiskykyiseksi.

62 — Ks. timén ratkaisuehdotuksen 55 kohta.
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V Ratkaisuehdotus

106. Edelld esitetyn perusteella ehdotan, ettid yhteisdjen tuomioistuin vastaa High
Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionin esittimiin ennakkoratkai-
sukysymyksiin seuraavasti:

1) Tavaran silminndhtdvé toiminnallinen ominaisuus, jonka ulkoasu voi vaihdella,
ei tdytd niitd edellytyksid, jotka vaaditaan tavaramerkin muodostamiseen
jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdadidnnon lihentdmisestd 21 pdivénd joulu-
kuuta 1988 annetun ensimmaéisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 2 artiklan
mubkaisesti, koska kyseinen ominaisuus ei muodosta merkkid, joka voidaan
esittdd graafisesti ja jonka avulla tietyn yrityksen tavarat tai palvelut voidaan
erottaa muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

2) Tavaran silminndhtdvin toiminnallisen ominaisuuden rekisterdinti tavaramer-
kiksi on joka tapauksessa vastoin ensimmdisen direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan
1 kohdan e alakohdan toista luetelmakohtaa.
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