SIECKMANN

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
DAMASO RUIZ-JARABO COLOMER

6 pdivand marraskuuta 20011

1. Bundespatentgerichtin esittimin ennak-
koratkaisupyynnon kohteena on jisenval-
tioiden tavaramerkkilainsdadannon lihen-
timisestd 21 pdivind joulukuuta 1988
annetun ensimmadisen neuvoston direktiivin
89/104/ETY (jdljempidnd ensimmainen
direktiivi) 2 2 artiklan tulkinta.

2. Bundespatentgericht pyytdd yhteisdjen
tuomioistuinta tulkitsemaan ensimmaisen
direktiivin 2 artiklaan sisileyvdd kasitetta
”merkki, joka voidaan esittdd graafisesti”.

Se haluaa erityisesti tietdd, voivatko tava-
ramerkkeja olla myés merkit, joita ei voida
suoraan esittdd graafisesti, kuten hajut, ja
joita ei siten voida sellaisinaan nihdi mutta
joiden visuaalinen esittiminen on apu-
keinoja kdyttden mahdollista. Mikili
kysymykseen vastataan myontivisti, sak-
salaistuomioistuin  tiedustelee, millaista
graafista esitystapaa hajujen osalta edelly-
tettdisiin.

1 — Alkuperiinen kieli: espanja.
2 —EYVL 1989, L 40, s. 1.

I Asiaa koskeva lainsaadianto

1. Yhteison oikeus: ensimmadinen direktiivi

3. Ensimmiiselld  direktiivilldi  pyritddn
lahentimain jasenvaltioiden tavaramerk-
kilainsaddintoa sellaisten erojen poistami-
seksi, jotka voivat rajoittaa tavaroiden
vapaata liikkkuvuutta ja palvelujen tarjoa-
misen vapautta sekd vaddristdd kilpailua
yhteismarkkinoilla. Lihentiminen on kui-
tenkin vain osittaista, joten yhteison lain-
sddtdjan toimenpiteet kohdistuvat vain
tiettyihin  rekisteroinnilli  syntyneiden
tavaramerkkien piirteisiin. 3

4. Ensimmaiisen direktiivin 2 artiklassa
sdddetidin seuraavaa:

”Tavaramerkkini voi olla miki tahansa
merkki, joka voidaan esittad graafisesti,

3 — Ks. ensimmiisen direktiivin ensimmiinen, kolmas, neljis ja
viides luetelmakohta.
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erityisesti sanoin, henkilénnimet mukaan
lukien, kuvioin, kirjaimin, numeroin taikka
tavaroiden tai niiden piillyksen muodon
avulla, jos sellaisella merkilli voidaan
erottaa yrityksen tavarat tai palvelut mui-
den yritysten tavaroista tai palveluista.”

5. Ensimmiisen direktiivin 3 artiklassa
saddetddn puolestaan seuraavaa:

”1. Seuraavia merkkejd ei saa rekistersidi
tai, jos ne on rekisterdity, ne on julistettava
mitdttdmiksi:

a) merkit, jotka eivit voi olla tavara-
merkkeini;

e

2. Saksan lainsddddnté

6. Saksan lainsdatdjid on saattanut ensim-
miisen direktiivin osaksi kansallista lain-
sddddnt6d 25.10.1994 annetulla lailla, joka
on nimeltdin Gesetz iiber den Schutz von
Marken und sonstigen Kennezeichnungen
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(tavaramerkkien ja muiden merkkien suo-
jasta annettu laki). 4

7. Mainitun lain 3 §:n 1 momentissa mai-
ritetddn merkit, jotka voivat olla tavara-
merkkeini, seuraavasti:

”Tavaramerkkind voidaan suojata miki
tahansa merkki, jonka avulla voidaan
erottaa yrityksen tavarat ja tarjotut palve-
lut muiden yritysten tavaroista ja palve-
luista, erityisesti sanat, kuten henkilénnimi,
kuviot, kirjaimet, numerot, ddnet, kolmi-
ulotteiset kuviot, kuten tavaran tai sen
paallyksen muoto, sekid muut ulkomuotoon
liitryvit seikat, kuten varit ja viriyhdistel-
mat.”

8. Kyseisen lain 8 §:n 1 momentissa sdi-
detdin seuraavaa:

"Sellaisia merkkeja, joita ei voida esittdi
graafisesti, ei voida rekister6idid tavara-
merkiksi 3 §:n mukaisesti.”

4 — BGBI. 1994, 1, s. 3082.
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I Pidasian taustalla olevat tosiseikat ja
ennakkoratkaisukysymys

9. Ralf Sieckmann haki seuraavan “haju-
tavaramerkin” rekisteréimistd erottamis-
kykyisend merkkini luokkiin 35, 41 ja 425
kuuluville palveluille Deutsches Patent-
und Markenamtissa (Saksan patentti- ja
tavaramerkkivirasto, jaljempina virasto):

”puhdas kemiallinen aine eli metyylisinna-
maatti (kanelihapon metyyliesteri ¢), jonka
rakennekaava ilmoitetaan jaljempina.
Niytteitd tistd hajutavaramerkistid on saa-
tavissa myds Deutsche Telekom AG:n
Keltaisilta sivuilta 16ydettavista paikallisis-
ta laboratorioista tai esimerkiksi E. Merck
-nimisestd liikkeestd Darmstadtista.

C¢Hs-CH = CHCOOCH;”

10. Toissijaisesti, siltd varalta, ettei Saksan
tavaramerkkilain 32 §:n mukaisten rekis-

5 — Luokka 35: mainonta, liikeasioiden hoito, kaupan hallinto
ja toimistotyot.
Luokka 41: kasvatus, koulutus, harrastukset, urheilu- ja
kulttuuritoiminta.
Luokka 42; ravintolatoiminta {muonitus), majoitustoimin-
ta, terveyden-, hygienian- ja kauneudenhoito, eldinlidi-
kiripalvelut ja maatalouteen liittyvit palvelut, juridiikan
palvelut, tieteellinen ja teollinen tutkimus, tietokoneiden
ohjelmointi ja palvelut, joita ei voida luokitella muihin
luokkiin.

6 — Esteri on kemiallinen yhdiste, joka saadaan korvaamalla

minkd tahansa orgaanisen tai epiorgaanisen hapon vety-
atomi alkoholiradikaaleilla.

terdintiedellytysten katsottaisi tdyttyvin
talli kuvauksella, hakija on ilmoittanut
suostumuksensa siihen, ettd yleisén anne-
taan tutustua hakemuksen kohteena ole-
vaan merkkiin kyseisen lain 62 §:n
1 momentissa ja sen tdytintdénpano-
asetuksen? 48 §:n 2 momentissa tarkoite-
tulla tavalla.

11. Hakija jdtti myos astiassa tuoksunayt-
teen ja totesi lisaksi, ettd tuoksua kuvataan
yleensi palsamin- ja hedelmintuoksuiseksi
niin, etti siind on pieni vivahdus kanelia.

12. Viraston luokasta 35 vastaava tavara-
merkkijaosto hylkasi hakemuksen kahdesta
syystd. Ensinnikin kyseessi oli merkki,
joka ei voinut olla tavaramerkki eika sita
voitu esittid graafisesti (tavaramerkkilain
3 §:n 1 momentti ja 8§ §:n 1 momentti).
Toiseksi se ei ollut erottamiskykyinen (ta-
varamerkkilain 8 §:n 2 momentin 1 kohta).

13. Sieckmann oli tyytymitén pddtokseen
ja valitti Bundespatentgerichtiin. Bundes-
patentgericht katsoo, ettd hajut saattavat
abstraktisti arvioiden soveltua erottamaan
tiettyjen yritysten tavarat toisten yrityksen
tavaroista, mutta sen mielestd on sen sijaan
epdselvii, voiko hajutavaramerkki taytedd
ensimmiisen direktiivin 2 artiklassa asete-
tun edellytyksen, jonka mukaan tavara-

7 — BIPMZ Erityispainos 1994, s. 156 ja sitd seuraavat sivut.
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merkin on oltava esitettdvissi graafisesti.
Koska kansallinen tuomioistuin katsoo,
ettd sen kasiteltavdnd olevassa asiassa
annettava ratkaisu riippuu titi edellytystd
koskevasta tulkinnasta, se on pitidnyt tar-
peellisena esittda Euroopan yhteiséjen tuo-
mioistuimelle seuraavat kysymykset:

”1) Onko jasenvaltioiden tavaramerkki-
lainsdddannon lahentimisesti
21 pdivana joulukuuta 1988 annetun
ensimmiisen neuvoston direktiivin
89/104/ETY 2 artiklaa tulkittava siten,
ettd kisitteen ’merkki, joka voidaan
esittdd graafisesti’ piiriin  kuuluvat
ainoastaan sellaiset merkit, jotka voi-
daan esittdid suoraan nihtivissi ole-
vassa muodossa? Vai kuuluvatko
kisitteen piiriin myés merkit, joita ei
tosin voida sellaisinaan nihdi — esi-
merkiksi hajut tai d44anet —, mutta joi-
den esittiminen on vilillisesti apu-
keinoja kiyttaen mahdollista?

2) Siind tapauksessa, ettd ensimmdiseen
kysymykseen vastataan laajan tulkin-
nan mukaisesti, tdyttyyké direktiivin
2 artiklassa saddetty graafisen esitetti-
vyyden edellytys, jos haju esitetdin

a) kemiallisen kaavan muodossa
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b} (julkaistavan) kuvauksen muo-

dossa

c) talletetun ndytteen avulla tai

d) edelli mainittujen esittimissurro-
gaattien yhdistelman muodossa?”

III Ennakkoratkaisukysymyksen tarkastelu

14. Yhteisdjen tuomioistuimen kisitelti-
vinid oleva asia on seki mielenkiintoinen
ettd tirked. Asiassa on selvitettivi, voi-
daanko haju rekisteréidd tavaramerkkina
ja mitd edellytyksii sen rekisterdimiseksi
on asetettava.

15. Ennakkoratkaisupyynt6én  vastatak-
seni seuraavissa kohdissa esittimissidni
tarkastelussa on pidettivd lihtékohtana
tavaramerkin kisitettd ja tutkittava sen
tehtdvid. Sen jilkeen on mielestini vilttd-
mdtonti jartdd puhtaasti juridinen alue ja
laajentaa tarkastelu muille kuin oikeudel-
lisille alueille, jotta voisin oikeudellisesta
nikokulmasta vastata kysymykseen, voi-
daanko haju rekisterdidi tavaramerkkini
ja voiko se nidin ollen saada aseman, joka
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yhteisén oikeusjirjestyksessa annetaan til-
laiselle aineettomalle omaisuudelle.

1. Tavaramerkin tebtivdat. Tavaramerkit
viestinndn vilineend

16. Tavaramerkki on merkki, # jonka teh-
tivind on erottaa yrityksen tavarat tai
palvelut muiden yritysten tavaroista tai
palveluista. Tama on ilmaistu erittdin sel-
visti ensimmaisen direktiivin 2 artiklassa.?

17. Erottamiskyky on tarpeen, jotta kulut-
taja tai loppukiyttdji voi valita vapaasti
kiytettavissidn olevista lukuisista vaihto-

8 — Tissd ratkaisuehdotuksessa on selvitettivd, millainen

merkki on kyseessi.

9 — Tidmi ilmenee myds yhteisén tavaramerkistd 20 pdivind
joulukuuta 1993 annetun direktiivin (EY) N:o 40/94
(EYVL 1994, L 11, s. 1, jiljempind asetus) 4 artiklasta.
Jasenvaltioiden lainsdddinté on samansuuntainen. Mainit-
takoon seuraavat esimerkit: a) Saksa: edella siteerattu
tavaramerkkilain 3 §:n 1 momentti; b) Belgia, Luxemburg ja
Alankomaat: 19.3.1962 annetun Benelux-maiden yhtenai-
sen tavaramerkkilain 1 §; ¢) Espanja: 10.11.1988 annetun
tavaramerkkilain 32/1988 1 §; d) Ranska: teollisoikeuksista
annetun lain 711-1 §; e) Italia: 4.12,1992 annetun asetuksen
{decreto-legge) nro 480 16 §; f) Portugali: asetuksella
16/1995 24.1.1995 hyviksytyn teollisuusoikeuksista anne-
tun lain 165 §:n 1 momentti; g) Yhdistynyt kuningaskunta:
vuoden 1994 Trade Marks Actin 1 §:n 1 momentti.
EurooEan unionin ulkopuolisista maista mainittakoon
Amerikan yhdysvallat, jossa vuoden 1946 Lanham Act on
liittovaltion tz‘i{laisia erottamiskykyisii merkkejd koskevan
lainsiddidnnén perustana, ja siind mdiritetiin tavaramer-
keilli olevan tallainen tehtivi. Myds Australian vuoden
1995 Trade Marks Actissa siidetdin, ettdi tavaramerkin
tehtivini on erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden
yritysten tavaroista tai palveluista {17 §:n 3 momenuti).

ehdoistal® ja jotta vapaata kilpailua
markkinoilla siten edistettdisiin. Ensim-
miisessa direktiivissd esitetddn sama ajatus
johdanto-osan ensimmaisessd perustelu-
kappaleessa. Siind todetaan, ettd direktii-
villd toteutettavalla lihentimiselld pyritdan
poistamaan jdsenvaltioiden lainsiddidnnon
erot, jotka voivat rajoittaa tavaroiden
vapaata liikkkuvuutta ja palvelujen tarjoa-
misen vapautta seka vidristdd niin kilpai-
lua  yhteismarkkinoilla. Tavaramerkki-
oikeus ”on olennainen osa perustamisso-
pimuksessa tavoiteltua vidristymattémain
kilpailun jarjestelmda” 11 ja yhteison lain-
sditdjd on halunnut osallistua tidhin tyo-
hén yhdenmukaistamalla jasenvaltioiden
lainsddddnnén. Niin ollen erottamiskykyi-
nen merkki on viline ja vapaa kilpailu
paamiiri. 12

18. Timidn pdimiddrin saavuttamiseksi on
kuljettava tiettyd polkua, ja keino, jota on
kadytettivd, on se, etti annetaan “tavara-
merkin haltijalle kaikki oikeudet tavara-
merkkiin, 13 siten etti hdn saa yksin-
oikeuden kiyttdi erottamiskykyistd merk-
kid ja suojella sita sellaisia kilpailijoita
vastaan, jotka haluavat hyotyd sen ase-

10 — Asiassa C-10/89, HAG GF, 17.10.1990 antamassaan tuo-
miossa {Kok. 1990, s. I-3711; Kok. Ep. X, s. 543) yhtei-
sbjen tuomioistuin katsoi, etti kyseessi oli "merkilld
varustetun tuotteen alkuperin tunnistamisen varmistami-
nen kuluttajalle tai lopulliselle kiyttijille mahdollista-
malla timin tuotteen erottaminen muuta alkuperdi
olevista tuotteista ilman sekaannusvaaraa™ (14 kohta). Se
on antanut samansuuntaisen ratkaisun asiassa C-$17/99,
Merz and Krell, 4,10.2001 antamassaan tuomiossa (Kok.
2001, s. 1-6959, 22 kohta).

11 — Em. asiassa HAG GF annetun tuomion 13 kohta ja asiassa
Merz and Krell annetun tuomion 21 kohta.

12 — Ristiriitaista kylld, markkinoiden vapaan kilpailun takaa-
miseksi luodaan oikeus, joka on poikkeus kilpailun yleis-
periaatteesta, kun siind annetaan oikeudenhaltijalle
mahdollisuus miiritd yksinoikeudella tietyistd merkeistd
ja ilmaisuvista. Tistd syystd EY:n perustamissopimuksen
36 artiklassa (josta on muutettuna tullut EY 30 artikla) ei
kielleta sitd, ettd tuontia, vientii tai kuljettamista yhteison
alueen kautta estetdin tai rajoitetaan, mikili se on perus-
teltua teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi.

13 — Tistid sdddetddn ensimmadisen direktiivin 5 artiklassa.
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masta ja maineesta”. 1* Tatd on yhteisdjen
tuomioistuimen oikeuskdytinnéssi kut-
suttu  “tavaramerkkioikeuden erityiseksi
tavoitteeksi”. 15

19. Tavaramerkilld pyritdidn siihen, ettd
kuluttaja kykenee yksiléimain tavaroiden
ja palvelujen alkuperin!é ja laadun.?
Molemmat antavat merkilli varustetuille
tavaroille tuotekuvan ja maineen eli tava-

14 — Ks. asiassa Merz and Krell 18.1.2001 antamani ratkaisu-
chdotuksen 31 ja 32 kohta. Niin ollen tavaramerkin hal-
tijaa  suojellaan, mikdli hinen erottamiskykyinen
merkkinsid on samanlainen kuin kolmannen kiyttimi
merkki tai ne voidaan sekoittaa keskeniin, ja myos siind
tapauksessa, ettd kyseinen merkki ja hdnen merkkinsd
saatetaan yildistéiéi toisiinsa_(ks. ensimmiisen direktiivin
4 artiklan 1 kohta ja S artiklan 1 kohta; ks. myds asia
C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, 5. 1-5507,
18 kohta ja asia C-425/98, Marca Mode, tuomio
22.6.2000, Kok. 2000, s. 1-4861, 34 kohta).

15 — Ks. mm. em. asiassa HAG GF annetun tuomion 14 kohta
ja asia C-63/97, BMW, tuomio 23.2.1999 (Kok. 1999,
s. 1-905, 52 kohta). Suhdetta tavaramerkkioikeuden ~eri-
tyisen tavoitteen” ja timin teollisoikeuden ”olennaisen
tehtdvin” vililli yhteisdjen tuomioistuimen oikeus-
kdytanndssi  on tarkasteltu teoksessa de Medrano
Cabaliero, 1., "El derecho comunitario de marcas: la

nocién de riesgo de confusién”, Revista de Derecho Mer-

cantil, nro 234, loka-joulukuu 1999, s. 1522—1524.

16 — Titd kutsutaan tavaramerkin olennaiseksi tehtiviksi (em.
asiassa Canon annetun tuomion 28 kohta ja asiassa Merz
and Krell annetun tuomion 22 kohta). Julkisasiamics
Cosmas totesi yhdistetyissa asioissa C-108/97 ja C-109/97,
Windsurfing Chiemsee, joissa annettiin tuomio 4.5.1999
(Kok. 1999, s. 1-2779), esittimissiin ratkaisuehdotuk-
sessa, ettd tavaramerkin olennaisena tehtivini on ” — —
seki yrityksen tavaroiden yksildinti ja niiden erottaminen
muista samanlaisista tavaroista (merkin eronteleva tehtivi)
etti niiden liittAminen tiettyyn yritykseen (alkuperin
takaaminen)” (27 kohta). Kysymys ei ole siitd, ettd yksi-
16idddn tavara tietyn yrittdjin tavaraksi, vaan siiti, etta
yksiloiddzdn se yhdeksi samalla tavaramerkilld varustetuksi
tavaraksi, vaikka alkuperi ei olisikaan tiedossa. Tavoit-
teena on taata se, crtd kaikki samanmerkkiset tavarat
tulevat samalta valmistajalta, olipa timi kuka hyvinsi.
Ks. Fernindez Novoa, C., Fumigmentos de derecho
marcas, editorial Montecorvo, Madrid, 1984, 5. 46—49, ja
Baylos Corroza, H., Tratado de derecho industrial, edito-
rial Civitas, 2. painos, Madrid, 1993, s. 817.

17 — Juuri laadun vilittimistd koskeva tehtdvi saa yritykset
tekemidin investointeja tavaroidensa ja palveluidensa
arantamiseksi. On toivottavaa, end yritykset ” — —
ykenevit saamaan asiakkaita tavaroittensa tai palveluit-
tensa laadun ansiosta — — ” (em. asiassa HAG GF
annerun tuomion 13 kohta). Yhteisdjen tuomioistuin on
todennut samaa asiassa Merz and Krell antamansa tuo-
mion 21 kohdassa.

I-11744

ramerkin hyvin nimen.® Silli luodaan
siten vuoropuhelu valmistajan ja kuluttajan
vilille. Jotta kuluttaja tunnistaisi tuotteet,
valmistaja antaa hinelle tietoa ja pyrkii
toisinaan ylipuhumaan hinet.1® Todelli-
suudessa tavaramerkki on viestintii. 20

20. Viestintd merkitsee sitd, ettd toinen
saatetaan osalliseksi johonkin sellaiseen,
jota itselli on.2! Tistd syysti jokainen
viestintitapahtuma edellyttaa lihettijis,
viestid, viestintavilinetti tai -kanavaa, jolla
viesti voidaan valittdd, ja vastaanottajaa,
joka kykenee tulkitsemaan viestin tai sen
koodikielen. Koodikieli, jolla viesti saattaa
olla laadittu, riippuu sen dekooderin luon-
teesta, jonka avulla vastaanottaja ottaa
viestin vastaan sekd ymmartii ja omaksuu
sen. Homo sapiens on vastaanottaja, jolla
on useita dekoodereita. 22

18 — Maineen yhdistimistehtiva.

19 — Tavaramerkin mainonnallinen tehtivi, joka on kiistan-
alaisin sen tehtivisti. Ks. tavaramerkin tehuivistd tillais-
ten  uudentyyppisten  teollisoikeuksien hteydessid
Llobregat, M. L., Caracterizacién juridica de las marcas
offativas como problema abierto”, Revista de Derecho
Mercantil, nro 227, Madrid, tammi—maaliskuu 1998,
s. 54—56 ja Rivero Gonzilez, M. D., "Los problemas que
presentan en ¢l mercado las nuevas marcas cromdticas
olfativas”, Revista de Derecho Mercantil, nro 238, Ma(ﬁ
rid, loka-joulukuu 2000, s. 1657—1664.

20 — Fezer, C. H., sCudndo se convierte un signo en marca?,
esitelmi marraskuussa 1999 Alicantessa pidetyssi yhteisén
tavaramerkkisymposiumi Esitelmissd todertiin, ettd
tavaramerkki on markkinoilla viesti; se toimii signaa-
likoodina, joka saattaa yritykset ja kuluttajat yﬁltlccn
markkinoilla (siteerattu em. ‘M. D. Rivero Gonzilezin
tydssd).

21 — Ks. tavaramerkeisti tiedonvilittdjind Maniatis, S., "Scents
as Trademarks: Propertisation of Scents and Olfactory
Poverty” teoksessa Law and The Senses (Sensational
Jurisprudence), toimittanut L. Bently ja L. Flynn, Pluto-
Press, London-Chicago, 1996, s. 21;'—235.

22 — Ks. Polasso, A., ”La Comunicacién inteligente”, teoksessa
Humaniora, Goteborgin yliopiston humanistisen tiede-
kunnan verkkosivut (www.hum.gu.se), s. 61 ja sitd scu-
raavat sivut.
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21. Koko ihmiskeho on sensorisia drsyk-
keitd vastaanottava viline, ja tistd syysta
se, milli perusteella kuluttaja tunnistaa
merkin, voi olla miki tahansa hinen kiy-
tettivissddn olevista aisteista. 23

2. Erottamiskykyiset merkit,
hajumerkit

erityisesti

22. Vaikka tavaramerkin tarkoituksena on
se, ettd kuluttaja kykenee erottamaan
hanelle tarjottujen tavaroiden ja palvelujen
alkuperidn, tunnistamisen voi suorittaa
mikd tahansa hidnen elimistiin, joka on
yhteydessi ulkomaailman kanssa. Erotta-
miskykyinen merkki saatetaan havaita
niako-, kuulo-, tunto-, haju- tai jopa
makuaistin vilitykselld.2* Ensi arviolta

23 — Ks. Marcas sonoras y olfativas, Henson & Co. Patentes y
Marcas laatimassa julkaisussa (http://publicaciones.dere-
cho.org/henson/S.-_Noviembre_de_1999/2). Kyseisessd
julkaisussa korostetaan sitd, ettdi “lukemattomissa arki-
péivin tilanteissa olemme selin televisioon ja kykenemme
tunnistamaan mainostettavan tuotteen musiikista tai sithen
liittyvistd viesteistd paitimme kdintdmatta”™.

24 — Timin ajatuksen esitti erinomaisesti J.W. von Goethe
teoksensa Virien teoria esipuheessa: "Virit osoittavat,
kuinka valo toimii ja kuinka se kirsii — — Vaikka virit
ja valo ovat erittiin tidsmillisessi suhteessa toistinsa,
molemmat kuuluvat luonnon kokonaisuuteen; silld niiden
vilitykselld luonto haluaa tuoda itsensi esille nimenomaan
nikoaistin kautta, Luonto ilmaisee itsensi kokonaisuutena
my6s muiden aistien kautta. Kun suliemme silmimme ja
heristimme korviamme, pienimmaisti henkiyksestd kova-
ddnisimpddn meluun, yksinkertaisimmasta dédnestd ylim-

ddn harmoniaan, hurjimmasta ja kiihtyneimmisti

arjaisusta hiljaisimpaan jirjen sanaan, se on luonto, joka
ilmaisee olemassaolonsa, voimansa, eliminsi ja olevai-
suutensa, joten sokea, jolta nikyvi ddrettémyys on evitty,
voi kuitenkin kuulon kautta saada #irettémin elimin.
Niin luonto puhuu myds muiden aistien kautta, tunnet-
tujen, huonosti tunnettujen, tuntemattomien aistien kaut-
ta; niin se puhuu itselleen ja se puhuu meille tuhansien eri
ilmididen kautta” (vapaa kidinnés).

mikd tahansa aistein havaittava viesti voi
olla vihje kuluttajalle ja siten merkki, joka
voi tdyttdd tavaramerkin erottamistehta-
vin, 25

23. Lihtokohtaisesti mikiin ei siis estdisi
sitd, ettd tavaramerkit koostuvat muista
kuin nidkoéaistin valitykselld havaittavista
viesteistd. 26

24. Timdn jilkeen on todettava, ettd
vaikka miki tahansa viesti, joka voidaan
havaita jollain aistilla, voi olla merkki,
jonka avulla yrityksen tavarat saatetaan
tunnistaa, timi luontainen kyky ei ole aina

25 — Perot-Morel, M. A., "Les difficultés relatives aux marques
de forme et 3 quelques types particuliers de marques dans
le cadre communautaire”, Rivista di diritto industriale,
afio XLV (1996), 1 osa, s. 247—261, erityisesti 5. 257.
Kyseinen kirjoittaja lieventdd kuitenkin viitettdin maku-
ja tuntoaistin osalta, koska maku- ja tuntoaistin vilityk-
selld vilitettavia mcri(keiﬁ ei voida huomata erilliin niiden
esittimista esineistd: tuotteen maku voidaan tunnistaa vain
sitd maistamalla ja kankaan pehmeys siti koskettamalla
(s. 260). Edelli mainituissa tapauksissa merkki ei myos-
kidn voisi koskaan olla tavaramerkki, koska siltd puuttuu
erottamiskyky: omenan maku kuvaa kyseisti hedelmii.
Maku voisi olla tavaramerkki vain siind tapauksessa, ettd
se ei liity milliin tavoin tietyn tuotteen makuun; esimer-
kiksi omenan maku, joka erottaa kauneuden-
hoitotuotesarjan muista sarjoista. Sellaisessa tapauksessa
olisi kuitenkin asianmukaista tai jopa vilttamitonta
maistaa omenaa erottamiskykyisen merkin ymmartimi-
seksi, missd tapauksessa merkki olisi siis hedelmi, tai
kokeilla omenanmakuista kosmeettista tuotetta, missi
tapauksessa erottamiskykyinen merkki ei olisi maku vaan
tuote sellaisenaan. Sama pitee tuntoaistiin, jonka osalta on
todettava, ettd tavaramerkkejd voivat olla vain merkit ja
signaalit, jotka nihtdvissid, kuultavissa ja haistettavissa
oﬁ::lien merkkien ja signaalien tavoin liikkuvat tilassa, ja
ne voidaan ymmartia erilliin esineestd, jonka ominai-
suuden ne muodostavat. Ks. vaikeuksista yksildidd tuote
sen hajun perusteella ennen tuotteen hankintaa em.
S. Maniatisin teos, s. 222 ja 223,

26 — M. D. Rivero Gonzilez viittii edelli mainitussa tydssian
(s. 1646) markkinointitutkimusten osoittavan, etti silli,
etti kuluttaja havaitsee irsykkeiti muiden aistien kuin
nidn vilitykselld tuotteiden erilaistamisprosessissa, saattaa
suuresti edistid viestintdd, johon tavaramerkilld pyritdan.
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samanlainen. Tami johtuu hyvin yksin-
kertaisesta syysti: aistimus, jonka ihminen
saa ulkomaailmasta, vaihtelee sen aistin eli
ikkunan mukaan, jonka kautta hin saa
viestin. 27

25. Neurofysiologiassa on tapana erotella
toisistaan “mekaaniset” ja “kemialliset”
aistit. Ensin mainittuja ovat tunto-, niko-
ja  kuuloaisti, kaikki kolme helposti
havaittavissa, koska ne vastaavat muodon
kasitewtd (gestalthaft —”muodon luon-
teenomainen piirre” — —) ja niitid voidaan
kuvata suhteellisen objektiivisesti. Jalkim-
maisten eli maku- ja hajuaistin kuvaaminen
on sitd vastoin erittdin vaikeaa, koska nii-
den sisdllon kuvaamiseksi ei ole olemassa
tismillisid s3dntojd. Liansimaisessa kult-
tuurissa haju- ja makuaisti samoin kuin
tuntoaisti ovat toissijaisia. Platonin ja
Aristoteleen mielestd nimai aistit tuottivat
vihemman puhtaita ja ylevid nautintoja
kuin ndké- ja kuuloaisti. Valistusajan
Euroopassa Kant kuvasi niiti aisteja
alemmanasteisiksi ja Hegel kartsoi, ettei
ntiden avulla ollut mahdollista saada
todellista tietoa maailmasta ja omasta
itsestd. Freud ja Lacan katsoivat niiden
kuuluvan eliinmaailmaan ja liittivit sivili-
saation kehityksen niiden aistien taantu-
miseen, 28

26. Puhuttaessa aistien subjektiivisuudesta
tai objektiivisuudesta on oltava varovaisia.

27 — Ks. nidkemykset, jotka olen esittinyt tisti alaviitteessi 25.

28 — Ks. Laligant, O., "Des ceuvres aux marches du droit
d’auteur: les ceuvres de I'esprit perceptibles par I'odorat, le
goit et le toucher™, Revue de recherche juridique, Droit

rospectif, 1992, nro 1, s. 107 ja 108, mainittu teoksessa
f.-P. Clavier, Les catégories de la propiété intellectuelle a
"épreuve des créations génétiques, toim. L'Harmattan,
1998, s. 248.
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Ei ole olemassa erikseen objektiivisia ais-
teja ja subjektiivisia aisteja. Edelld maini-
tussa teoksessa Goethe viittii, ettd niko-
aistiin ja virien aistimiseen liittyy vahvasti
suhteellisuus. 2° Toisaalta tiedetiin, et
musiikkiteosta ei luonnehdita aina samalla
tavoin, 3% vaan luonnehdinta riippuu kuu-
lijasta ja hinen herkkyydestiin. Loppujen
lopuksi viestin vastaanottaja on yksils,
jolla on omat kokemukset ja yksilolliset
havaintokyvyt. Todellisuudessa on puhut-
tava enemmain tai vihemmain taydellisestid
aistihavainnosta ja niin ollen siitd, ettd
vastaanottaja kuvaa havaintoaan enemmin
tai vihemman tarkasti.

27. Tilla tasolla olisi vaikeaa kuvata ylei-
sesti aisteja ja vaittdd, ettd ndkoaisti on
niistd kehittynein. Thmissilmin kyky erot-
taa vareja on yhti rajoittunut 3 kuin hinen
hajuaistinsa kyky arvioida hajuja. Lisiksi
virin kuvaaminen saattaa osoittautua yhti

29 — "Uskon, ettd niemme unia sen vuoksi, etti emme lakkaisi
nikemisti”, hin toteaa teoksessa Vastinparit (siteeraus
J. Arnaldon Virien teoriaa koskevassa tutkimuksessa). Ei
ole mitddn niin henkildkohtaista kuin unet.

30 — Eikid mydskdin tulkita samalla tavoin.

31 — Mainittakoon esimerkkind, ettd tietyn virin (vaa-
leanpunainen, vihred tai sininen) valitseminen virikar-
toissa kiytettyjen virimallien eri sdvyistd (20 tai 30 sivyi
suppeimmissakin) on crittdin vaikeaa. Thmissilmi kykenee
erottamaan samasta viristd varmasti vain kolme tai nelji
sdvyd. Keskimddrdinen kuluttaja on kykenemaitén erotta-
maan ldheisten tai toisiaan vastaavien virien sivyji (ks.
em. M. D. Rivero Gonzilezin teos, s. 1673).
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epitismilliseksi ja vaikeaksi tehtidviksi
kuin hajun kuvaaminen. 32

28. Miten nimi siis eroavat toisistaan?
Silmd havaitsee paitsi vérin, my6s muo-
dot, 33 kun taas hajuaisti kykenee havait-
semaan vain “hajun virin”, mutta ei kos-
kaan sen ”lajia”.3* Nikdgaistin havainto-
kyky ja siten myos sisdistimiskyky on laa-
jempi. Tdma on mielestdni olennainen ero
visuaalisten ja nyt kisiteltdvin asian kan-
nalta kiinnostavien hajuviestien vililli, kun
ajatellaan niiden erottamiskykya.

29. Joka tapauksessa katson, ettd on kiis-
tatonta, ettd hajuaistin vilitykselld havait-
tavat merkit voivat abstraktisti ajatellen
soveltua tdyttimiian edustamistehtivinsa.
Mikili halutaan kuvata tavaroiden tai pal-
veluiden tiettyd alkuperid, jotta ne voitai-
siin erottaa tavaroista tai palveluista, jotka

32 — On otettava huomioon se, ettd esimerkiksi kaupan viri-
kartoissa saattaa olla jopa 1750 sekoitettua sivyi (ks.
M. D. Rivero Gonzilezin em. teoksen alaviite 78, 5. 1675).

33 — Teoksessaan "Ensayos sobre la pintura” (Pensamientos
sueltos sobre la pintura, Ed. Tecnos, Madrid 1988, s. 9)
D. Diderot on todennut, ettd “piirros antaa muodon
olennoille; viri antaa niille elimin”. C. Metz kuvasi
vuonna 1975 hyvin graafisesti virin ja muodon vilisti
suhdetta julkaisussaan Lo percibido y lo nombrado (saa-
tavissa internetisti osoitteesta www.otrocampo.com).
Metz totesi, ettd mikili muotilehdessd esitettyjen kahden
tuotteen leikkaus on sama, mutta ne ovat eri virisid, aja-
tellaan, ettd kyseessd on sama vaate kahden eri "sivyise-
nd”, silli kulttuuri takaa (tietyn muotoisen) esineen
pysyvyyden ja kieli vahvistaa tita: ainoastaan attribuutti
on eri. Mikili kaksi vaatetta ovat samanvirisid, mutta
niiden leikkaus on erilainen, kukaan ei ajattele, ettd liike
tarjoaa “samaa sivyd kahdessa eri vaatteessa”, vaan
todetaan pikemminkin, ettd “vaatteet ovat samanvirisii”.
Viri on attribuutti: kyseessi on kaksi erilaista vaatetta,
jotka ovat samanvirisii.

34 — Todellisuudessa virien ja hajujen hyviksymisessd tavara-
merkeiksi on samankaltaisia vaikcu{sia, kuten em. M. D.
Rivero Gonzalezin tutkimuksesta ilmenee.

eivit ole kyseisen yrityksen; mikili halu-
taan vedota konkreettiseen alkuperi-
paikkaan, laatuun, yrityksen maineeseen,
on parasta turvautua aistiin, jolla, kuten
hajuaistilla, on kiistaton kyky tuoda asioita
mieleen jopa hyvin vaikuttavalla tavalla. 3%
M. D. Rivero toteaa edelldi mainitussa
teoksessaan, 3¢ ettd hajujen aistimista kos-
kevat tutkimukset osoittavat hajumuistin
olevan todennikéisesti parhain ihmisen
aisteista. 37 Hajuaisti liittyy hermojirjestel-
missd hoitamansa erityistehtavin vuoksi
laheisesti limbiseen jirjestelmdin, joka
vaikuttaa muistojen ja tunteiden herai-
miseen. 3% Kuten Marcel Proust hyvin

35 — Siiskind, P., Le Parfum, Histoire d’un meurtrier, toim.
Fayard, Panis 1986, kertoo tarinan 1700-luvun Ranskassa
eldneesti miehesti, jolla oli poikkeuksellinen hajuaisti ja
joka provosoi tuoLsuillaan useita kuolemantapauksia
ympirillddn, kunnes hin tuhoutui karmivan kannibalismin
vhrina. Siiskind kirjoittaa sivulla 80 seuraavaa: "Haju
vaikuttaa voimakkaammin kuin sanat, ulkoinen olemus,
tunne tai tahto. Haju on vastustamaton, se tunkeutuu
meihin kuin ilma keuhkoihimme, se tiyttdd meidit, valtaa
meidit kokonaan, ei ole mitdin keinoa puolustautua sitd
vastaan” (vapaa kddnnos).

36 —S. 1677.

37 — Le Monden 7.7.2001 ilmestyneessi numerossa julkaistiin
artikkeli (s. 16), joka oli otsikoitu ”Muistin tutkiminen
mainosten tehon lisidmiseksi” ja jossa kerrottiin siiti, ettd
kognitiivisten tieteiden ja neurofysiologian tutkijat ryhty-
vit mainonnan asiantuntijoiden palvelukseen mainosvies-
tien muistamisen parantamiseksi.

38 — C. Baudelaire ilmaisee timin erittdin kauniisti runossaan
Le parf‘{um, joka on otettu osaan Spleen et Idéal, teoksessa
"Les fleurs du mal”, Ed. Gallimard (La Pléiade), Paris,
1971, s. 39:

Lecteur, as-tu quelquefois respiré
Avec ivresse et lente gourmandise
Ce grain d’encens qui remplit une église,
Ou d’un sachet le musc invétéré?

Charme profond, magique dont nous grise
Dans le présent le passé restauré

Ainsi amant sur un corps adoré

Du souvenir cueille la fleur exquise.

Dans ses cheveux élastiques et lourds
Vivant sachet, encensoir de P'alcéve,
Une senteur montait, sauwvage et fauve,

Et des habits, mousseline ou velours,

Tout imprégnés de sa jeunesse pure,
Se dégageast un parfum de fourrure.
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ymmarsi, 3° viimeisten neurofysiologisten
tutkimustulosten mukaan muistot ja tun-
teet kulkevat kisi kidessi.

30. Tama hajuaistin vilitykselli havaitta-
vien merkkien kyky tiyttidd tavaramerkeille
ominainen erotteleva tehtivi ei ole pel-
kistddn teoreettinen. Joissain oikeusjarjes-
tyksissi on hyviksytty hajutavaramerkke-
jd. Uraauurtava tapaus oli Yhdysvalloissa.
Siella hyviksyttiin 19.9.1990 rekisterditi-
viksi ompelu- ja koruompelulangoille
tavaramerkki, joka koostuu “tuoreesta
kukan tuoksusta, joka tuo mieleen puna-
kukkaiset mimosat”.4% On kuitenkin teh-
tiva kaksi tdsmennystid timin tavaramer-
kin osalta. Todellisuudessa tavaramerkki ei

39 — 1lmid, jossa tietyt aistihavainnot muistuttavat menneisti ja
tuovat tahattomasti mieleen muistoja, on aiheena
M. Proustin teoksessa A la recherche du temps perdu. Sen
tunnetun episodin lisiksi, jossa leivos kostuu teessd, minki
vuoksi romaani on kirjoitettu ja mihin se perustuu
(Doubrousky, S., La place de la madeleine, Ecriture et
fantasme chez Proust, Ed. Mercure de France, Paris, 1974,
s. 7 ja sitd seuraavat sivut), on muitakin vilittémin ja
satunnaisen havainnoinnin tilanteita, joista irlantilainen
kirjailija Samuel Beckett, joka sai kirjallisuuden Nobel-
palkinnon vuonna 1969, tuo esiin ummehtuneen hajun
tietyissi Champs Elysées’n pisuaareissa (Beckett, §S.,
Proust, Ed. Nostromo, Madrid, 1975, s. 38), vaikka
proustilaisessa teoksessa on kauttaaltaan muitakin haju-
vaikutelmia, kuten savupiipun haju, puiden lehtien tai
kukan tuoksu tai suljetun Euonecn haju (Richard, ].-P.,
Proust et le monde sensible, Ed. du Seuil, Paris, 1974,
s. 133 ja 134). Kédytinndssd ummehtunut haju, joka levisi
kaymilin sisdinkdynnin vanhoista ja kosteista seinistd
kirjailijan odotellessa sielli Frangoisea, tiytti hinet "jat-
kuvalla mielihyvilla, johon saatcin tukeutua, se oli her-
kullista, rauhoittavaa ja tiynni kestivii, selittimatonti ja
varmaa todellisuutta® (Proust, M., la recherche a‘u
temps perdu, A I'ombre de jeunes filles en fleurs, toim.
Galﬁmard, La Pléiade, Paris, 1987, I osa, s. 483).

40 — Askettdin, 26.6.2001, rekisterditiin  kirsikantuoksusta
koostuva tavaramerkki kilpa- tai niyttelyautojen synteet-
tisille voiteluaineille. Tidlla hetkelld on kisiteltivini 14
muuta hajutavaramerkin rekisterdintia koskevaa hake-
musta.
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ole niinkdidn haju kuin hajustettu tuote
erillddn sen tuoksusta. #1

31. Toinen tismennys on monimutkai-
sempi ja koskee Yhdysvaltojen tavara-
merkkien rekisterdintid koskevan jirjestel-
min ominaispiirteitd. Toisin kuin yhteison
oikeusjirjestyksessi ja useimpien jisenval-
tioiden oikeusjirjestyksissi tiettyjen merk-
kien rekisterimiseksi tavaramerkkeini ei
riitd, ettd ne ovat erottamiskykyisid, vaan
lisaksi on vilttimitonts, ettd timid omi-
naisuus on osoitettu kdytinnossi siten, etti
merkki on ollut yksinomaisessa ja jatku-
vassa kiytOssd tietyn ajanjakson ajan (se-
condary meaning). Tillaisissa tapauksissa
tavaramerkkioikeudet syntyvit kiyttimi-
sen eikd rekisterdimisen perusteella. Sym-
boli muuttuu tavaramerkiksi, kun asiak-
kaat ryhtyvit pitimiin sitd tavaramerkki-
na. 42

41 — Ks. em. M. L. Llobregatin teos, s. 110 ja sitd seuraavat
sivut; ks. my6s Gippini Fournier, E., "Las marcas olfativas
en los Estados Unidos™, Actas de Derecho Industrial, XIV
laitos, 1991—1992, coedicién del Instituto de Derecho
Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela y
Marcial Pons, Ediciones juridicas, S.A., Madrid, 1993,
s. 157—167. Timin tavaramerkin hyviksyvissi pii-
toksessiin Trademark Trial and Appca{ Board tismensi,
ettd padtostd ei voida pitdd ennakkotapauksena sellaisten
hajujen rekisterdimiseksi, jotka kuvaavat tuotteita, jotka
itsessdin ovat tuoksuvia {(kélninvedet, puhdistustuotteet).
Tillaiset tavaramerkit ovat hyviksyttivissi vain sellaisten
tavaroiden osalta, joita ei tavanomaisesti liitetd hajuun.

42 — Ks. McCarthy, J. T., "Les grandes tendances de la légis-
lation sur les marques et sur la concurrence déloyale aux
Etats-Unis d’Amérique dans les années 1970”, La Propiété
industrielle, Revue lle de I'Organisation Mondial
de la Propiété Intellectuelle, nro 10, lokakuu 1980, s. 225
ja 226. Secondary meaning c¢i ole tuntematon kisite
yhteisén  tavaramerkkioikeudessakaan,  Ensimmiisen
direkdivin 3 artiklan 3 kohdan mukaan tavaramerkiksi
voidaan rekisterdidi merkit, jotka ovat tulleer kiytdssi
erottuviksi, vaikka ne eivit ole atun perin olleet crotta-
miskykyisid (asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohta on
stsilléleddn samansuuntainen).
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32. Euroopan unionin oikeusjirjestyksessa
sisdimarkkinoiden harmonisointivirasto on
hyviksynyt rekistersitdvaksi tennispalloja
koskevan tavaramerkin "vastaleikatun
ruohon tuoksu”.43 Vaikuttaa kuitenkin
siltd, ettd kyseessi on yksittdistapaus eli
paitos, jolle ei ole luvassa jatkoa. #4

33. Yhdistyneessi kuningaskunnassa 4%
United Kingdom Trade Mark Registry on
hyviaksynyt  kaksi  hajutavaramerkkii:
autonrenkaille  ruusuntuoksu  (tavara-
merkki nro 2001416) ja pubitikoille oluen-
tuoksu (tavaramerkki nro 2000234). Kuten
Yhdistyneen  kuningaskunnan hallitus
toteaa kirjallisissa huomautuksissaan, 46
tillaisia tavaramerkkeji koskeva kiytinto
on kuitenkin muuttumassa. Trade Mark
Registry on niet evinnyt 16.6.2000 teke-
malladn paitokselli, joka on muu-
toksenhaussa pysytetty 19.12.2000 anne-
tulla tuomiolla, rekister6innin huonekaluja
ja sisustustarvikkeita koskevalta kaneli-
aromilta tai -uutteelta (nro 2000169).

43 — Asia R 156/1998-2, hakemus nro 428.870, toisen valitus-
jaoston paitos 11.2.1999.

44 — Julkaisussa Oami News, nro 3, 1999, s. 4, julkaistiin
artikkeli siitd, etti huolimatta tavaramerkin 428.870
myontdmisestd ”vastaleikatun ruchon tuoksulle”, virasto
Kitﬁﬁ edelleen voimassa kidytintonsd, jonka mukaan

akemuksen hyviksymiseksi edellytetdin (kaksiulotteista)
graafista esitystd kaikista tavaramerkeistd, jotka eivit ole
sanallisia.

45 — Ks. hajutavaramerkeisti Isossa-Britanniassa Yhdistyneen
kuningaskunnan esittimien kirjallisten huomautusten
33 kohta ja sitd seuraavat kohdat.

46 — 37 kohta.

34. Ranskassa®” hajuvedet voivat olla
tekijanoikeuksien kohteena4® ja Benelux-
maissa on hyviksytty hajutavaramerkki,
joka koski kosmeettisia tuotteita. 4°

3

3. Mabdottomuus “esittii graafisesti
hajuviesteji

35. Ensimmaisen direktiivin 2 artiklassa
saddetddn, ettd jotta kyseessi voisi olla
tavaramerkki, ei ole riittdvaa, etta silld
”voidaan erottaa yrityksen tavarat tai pal-
velut muiden yritysten tavaroista tai pal-
veluista”, vaan lisdksi edellytetiain, etti se
voidaan esittdd graafisesti”. 50

47 — Ranskan Bulletin Officiel de la Propiété Industriellessa on
julkaistu viisi hajutavaramerkkii koskevaa hakemusta,
mutta yhtdidn niistd ei ole vield rekistersity.

48 — Ks. Cour d'appel de Paris’n 3.7.1975 asiassa Rochas
antama tuomio sekd Tribunal de Commerce de Paris’n
24.9.1999 asiassa Thierry Mugler Parfums antama tuo-
mio.

49 — Tavaramerkin (nro 925.979) rekisterdi ranskalaisyritys
Lancdme Parfums et Beauté & Cie. Beneluxin tavara-
merkkivirasto on hyviksynyt my®s vastaleikatun ruohon
tuoksun tennispallojen tavaramerkiksi.

50 — Saksan lain 8 §:n 1 momentti on samansisiltdinen, kun
siind kielletiin rekisterdimistd tavaramerkkini erotta-
miskykyistd merkkii, jota “ei voida esittid graafisesti”.
Timad vaatimus on asetettu myds Ranskan teollis-
oikeuksista annetun lain 711-1 §:ssd, Portugalin teollis-
oikeuksista annetun lain 165.1 §:si  ja  Italian
tavaramerkkilain 16 §:ssi. Tanskan, Suomen ja Ruotsin
vastaavat lait ovat samansuuntaisia. Kreikan oikeudessa
asetetaan sama edellytys (lain nro 2239/1994 1 §:n
1 momentti). Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 1994
Trade Marks Actin 1 §:n 1 momentissa ja Irlannin vuoden
1996 Trade Marks Actin 6 §:ssd asetetaan graafista esit-
timistd koskeva edellytys, jotta merkki voidaan rekiste-
roidd tavaramerkkini. Espanjan voimassa olevassa laissa
ei aseteta tdtd edellytystd; kuitenkin tavaramerkkilain
luonnoksessa, joka on tilld hetkelld parlamentin kisitel-
tivind, miiritelliin 4 §:n 1 momentissa tavaramerkki
seuraavasti: “mikd tahansa merkki, joka voidaan esittii
raafisesti [— —]” {Boletin Oficial de las Cortes Genera-
es, Senado, serie II: lakiehdotukset, nro 31 (a), 4.7.2001,
s. 6). Yhdysvaltojen oikeusjirjestyksessi graafinen esitti-
minen ei ole kuitenkaan tavaramerkiksi rekisterbimisen
edellytys, mikd ehki selittdi sen, etti Yhdysvaltojen jir-
jestelmédssd on runsaammin tallaisia erottamiskykyisiz
merkkejd.
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36. Tamd edellytys on asetettu oikeusvar-
muuden periaatteen vuoksi. Rekisteréity
tavaramerkki antaa haltijalleen monopolin,
ja hdn saa kdyttdd toisiin niahden yksin-
oikeudella  tavaramerkin  muodostavia
merkkeja. Rekisterid tutkimalla on saatava
selville rekistereiden julkisuuteen sovellet-
tavalla laajuudella tavaramerkkeini rekis-
terdityjen merkkien, viestien ja symbolien
luonne ja ulottuvuus, ja tistd syysti edel-
lytetddn niiden graafista esittamistd. Mikali
yritys omii itselleen tietyt merkit ja viestit
erottaakseen tavaransa ja palvelunsa mui-
den tavaroista ja palveluista, on tunnettava
yksityiskohtaisen tarkasti symbolit, jotka se
varaa itselleen, jotta muut tietivit, missi
rajoissa niiden pitdi pysytelld. Tdstad syystad
nimenomaan oikeusvarmuuden varmista-
miseksi tavaramerkkien ensimmiiseen ja
olennaiseen tehtiviin eli erottamiskykyyn
on lisitty graafista esittimistd koskeva
vaatimus.

37. Graafinen esittiminen tarkoittaa jon-
kin asian kuvaamista kdyttamilla sellaisia
symboleja, jotka voidaan piirtdii. Tamai
tarkoittaa sitd, ettd paitsi etti merkin on
oltava erottamiskykyinen, se on lisiksi
voitava “esittdd paperilla”, jolloin se voi
tulla havaituksi nikoaistin  vilityksella.
Koska kyseessi on erottaminen muista
tavaroista, tamd esittiminen on tehtivi
ymmarrettavilld tavalla, koska ymmairti-
minen on erottamisen edellytys.

38. Niin ollen miki tahansa graafinen esi-
tys ei kelpaa, vaan sen on tiytettivi kaksi
edellytysta. Ensimmaiinen edellytys on, etti
se on tdydellinen, selvi ja tismaillinen, jotta
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voidaan tdysin varmasti tietii, miki on
monopolin kohteena. Toinen edellytys on,
ettd se on niiden ymmdrrettivissi, jotka
saattavat haluta tutkia rekisterii, ja niita
ovat muut valmistajat ja kuluttajat. 51
Erottamiskyky ja graafista esittimistd kos-
keva vaatimus ovat kaksi edellytysti, joilla
pyritddn samaan tavoitteeseen eli siihen,
ettd potentiaaliset ostajat kykenevidt mark-
kinoilla valitsemaan tavarat niiden alku-
perin perusteella. Tavaramerkin muodos-
tavat merkit esitetddn graafisesti, jotta
suojellaan yritystd ja annetaan sille tiettya
julkisuutta, kun se tulee tavaramerkin hal-
tijaksi tarkoituksenaan erottaa tarjoa-
mansa tavarat ja palvelut muista.

39. Voidaanko haju ”piirtda”? Voidaanko
hajusignaali esittdd graafisesti siten, ettd se
on kaikkien mielestid tismillinen ja selvi?
Vastaus on mielestini kieltivd. Se on
ilmeisesti kieltivi my6s Sieckmannin
itsensikin mielestd, koska hin on istun-
nossa esittimissdan suullisissa huomau-
tuksissa myontianyt, ettd hajuja ei voida
esittdd graafisesti. Tamin pditelmin teke-
miseksi on riittdvda tutkia Bundespatent-
gerichtin toisessa kysymyksessiin esittimia
vaihtoehtoja.

40. Kemiallinen kaava ei kuvaa aineen
hajua vaan itse ainetta. Rekisterditivini
olisivat tietyn tuotteen valmistamiseksi

51 — Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus toteaa kirjallisissa
huomautuksissaan perustellusti, ettd sellainen esitys ci ole
hyviksytdvissd, ioga edellyttid ylivoimaisia ponnistuksia
merkin mdérittamiseksi sen rekisteristd ilmenevin esityk-
sen perusteella (32.c kohta).
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tarvittavat kemialliset ainesosat ja tietyt
ainessuhteet, ei koskaan itse hajumerkki.
Tillaisesta esityksesti puuttuisi myos vaa-
dittava selkeys ja tasmillisyys. Hyvin har-
vat kykenevit tulkitsemaan hajua sitid
tuotetta edustavan kemiallisen kaavan
perusteella, josta haju on periisin, eli nii-
den ainesosien perusteella, joista se koos-
tuu, ja niiden maiirien perusteella, 52 joita
aineen valmistamiseksi on sekoitettava. 33
Lisiattakoon edelld esitettyyn, ettd sama
tuote saattaa vilittda erilaisia hajusignaa-
leja niinkin sattumanvaraisten tekijoiden
kuin sen vikevyyden, ympariston lampoti-
lan tai sen alustan mukaan, jolla ainetta
sdilytetddn. 54

41. Merkin tai signaalin kuvaaminen kir-
joitetun kielen vilitykselli on tietenkin
graafinen esitys, mutta se ei sellaisenaan
tiytd selkeyden ja tismillisyyden edelly-
tyksid. 55 Edella esitetyista syista piirroksen
kuvaileminen on vihemmin vaikeaa kuin

52 — Kuka k{kenisi sisdistimdin aromin "palsamin- ja hedel-
mintuoksuinen, pieni vivahdus kanelia” kaavan C¢Hs-CH
= CHCOOCH; perusteella?

53 — Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus tismentdad kirjalli-
sissa_huomautuksissaan, ettd hyvin monet hajut eivit ole
periisin yhdestd ainoasta puhtaasta kemiallisesta aines-
osasta vaan niiden sekoituksesta. Mikili rekisteriin tutus-
tuvien edellytettiisiin yksiloivin merkin luonteen tiettyjen
monimutkaisten kemiallisten kaavojen perusteella, tami
olisi heille kohtuuton rasite (41 kohta).

54 — H.E. Meister, "Markenfihigkeit und per se-Ausnahmen im
Gemeinschaftsmarkenrecht”, julkaisussa WRP — Wert-
bewerb in Recht und Praxis, nro 9/2000, s. 967 ja sitd
seuraavat sivut, selittidi, etti “vastaleikattu ruoho” ei
tuoksu samalta hinen syntymikaupungissaan ja Alican-
tessa.

55 — Ellei kyseessd ole yksinomaan sanamerkki. Esimerkiksi
sanamerkki "tapitoli” on sellaisenaan erottelukykyinen,
paitsi tietenkin sellaisissa tapauksissa, joissa on olemassa
muita samoja tai samankaltaisia nimii, joita kiytetddn
samoista tai samankaltaisista tavaroista {ks. ensimmaiisen
direktiivin 4 artiklan 1 kohta ja § artiklan 1 kohta).

Em. Oami Newsin numerossa kerrotaan, ettd viraston
kiytintond on, ettd kuvaus ei voi korvata graafista esi-
tysta.

musiikkikappaleen, virin tai hajun. Piir-
roksen muodon ansiosta sen ominaisuudet
voidaan esittda objektiivisesti, miki ei ole
mahdollista sellaisten merkkien kanssa,
jotka eivit ole kuvallisia. Hajun kuvaa-
minen on erittiin subjektiivista > ja niin
ollen suhteellista, mikid on tismillisyyden
ja selkeyden vastakohta.5” Ennakkorat-
kaisukysymyksen taustalla oleva tapaus
kuvastaa hyvin siti, miti haluan sanoa.
Hakija pyytdd suojaamaan tavaramerkkini
aromin ”palsamin- ja hedelmiantuoksuinen,
pieni vivahdus kanelia”. Mitd tarkoittaa
palsamintuoksuinen? Miten on ymmarret-
tivid ilmaus hedelmintuoksuinen? Miten
vahva voi olla kanelin vivahdus? Tillaisen
kuvauksen perusteella olisi mahdotonta
tunnistaa hajumerkkii, jonka hakija pyrkii
monopolisoimaan. Vaikka kuvaus olisi
laajempikin, se ei olisi sen tiasmallisempi,
eikd sen perusteella voitaisi koskaan saada
tiysin varmasti selville, millainen kyseinen
haju on. %8 Vaikuttaa ilmeiselts, ettd hajun
kuvaus ei riiti ensimmdisen direktiivin

§6 — Itivallan hallitus on esittinyt kirjallisissa huomautuksis-
saan selventivin esimerkin: edes kaksi viiniasiantuntijaa ei
kuvaa saman sadon aromia samalla tavoin (4 kohdan
toinen kappale). Esimerkiksi viinin Chdteau Talbot (alku-
Eerinimitys: Bordeaux, Saint-Julien) vuoden 1992 vuosi-

erran bouquet'ta kuvataan seuraavasti: “eksoottinen ja
extravertti mustan kirsikkahillon, tryffelin ja lakritsin
aromi, josta erottuu kasvien ja yrttien tuoksu, keskitiyte-
ldinen ja notkea, mehukas ja herkullinen” {Parker, R., Les
vins de Bordeaux, Ed. Sofar, Paris 1999, s. 317), mutta
myds seuraavasti: “kahvinporojen aromu, villi vivahde,
kaunis rakenne, vikevyydeltiin rikas ja erinomainen” (Le
guide Hachette des vins 1996, toim. J. Arcache ja
C. Montalbetti, Paris 1995, s. 327).

57 — Meister, H. E., toteaa K. Lorenzia siteeraten, etti vaikeu-
det kuvata hajuja objektiivisesti johtuvat osittain kielen
rajoituksista, silléi kieli on muodostunut kaudella, jolla
ainoa tunnettu kokemus oli ontogeneesi. Tisti syystd
kuvaamme hajuja vertaamalla niitdi muihin asiothin
(kanelin tuoksu®).

58 — Em. teoksessaan S. Maniatis esittdd kuvauksen, joka on
laadittu Chanelin hajuvedesti "N° 5” sitd koskevassa
rekisterdintihakemuksessa: ”aldehydi-kukkaistuoksu,
jonka pdillimmiinen tuoksu koostuu aldehydeistd, ber-
amotista, sitruunasta ja neroliéljysti; elegantti ydinkuk-
aistuoksu  jasmiinia, ruusua, kieloa, iiristi ja
ylang-ylangia; sensuellin naisellinen pohjatuoksu santefi-
uuta, seetripuuta, ambraa, ruoholaukkaa ja muyskii.
amd aromi tunnetaan myds kirjoitettuna nimelliin

N° 5™,
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2 artiklassa tarkoitetuksi graafiseksi esi-
tykseksi. 32

42. Lopuksi todettakoon, etti se, ettd
rekisteriin talletetaan niyte hajun tuotta-
vasta kemiallisesta valmisteesta, ei ole
erottamiskykyisen merkin “graafinen esi-
tys”. Vaikka hyviksyttiisiin hajun tuotta-
van aineen niytteen tallettaminen, sen sel-
keyteen ja tasmillisyyteen liittyvien rekis-
ter6imisvaikeuksien lisiksi tulisivat vield ne
hankaluudet, jotka liittyvit sen julkistami-
seen ja ajan kulumiseen. Koska hajun
ainesosat haihtuvat, se muuttuu ajan myé6ti
ja lopulta hiviii. 60

43. Mikili mitkdin toisessa kysymyksessi
ehdotetut surrogaatit eivit kykene tiytti-
miin erikseen “graafiselle esitykselle”
asetettuja vaatimuksia, jolloin tavaramer-
kin muodostava merkki tai merkit voitai-
siin yksiloidd selvisti ja tismillisesti, ne
kaikki yhdessd voisivat saada aikaan vie-
likin suuremman epidvarmuustilanteen.
Kemiallisen kaavan rekister6iminen

59 — Mikili olisi hyviksyttavd, etti hajun kuvaus voi olla
tavaramerkki, miksi timi ei pitisi myos tunteisiin? Esi-
merkiksi ahdistukseen, pelkoon, toivoon tai hyviin oloon.

60 — Haihtuvuus on viludmiton fyysinen ominaisuus, jotta
aineella voi olla haju. Hajuvedet tuoksuvat, koska ne ovat
haihtuvia. Niiden ainesosien haihtuvuus ei ole yhdenmu-
kaista, Aistireseptorit aistivat ensimmdisind ne hajuim-
pulssit, jotka ovat kaikkein haihtuvimpien tuoksuaineiden
tuottamia ("notes de téte”). "Notes de coeur” tai keski-
pitkdt tuoksuaineet muodostavat hajuveden keskeisen
osan, Kestidvimpid ja hitaimmin haihtuvia ovat "notes de
fond”, jotka antavat hajuvedelle pysyvyyden ja luonteen.
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yhdessd ndytteen ja sen tuottaman hajun
kuvauksen kanssa lisid niiden viestien
méirid, joiden perusteella merkki voidaan
tunnistaa, ja samalla erilaisten tulkintojen
riskid ja epdvarmuutta. 61

44. En missddn tapauksessa kiistd sitd,
etteikd hajuviestejd voitaisi esittdi kirjalli-
sesti. On olemassa erilaisia tieteellisesti
kehitettyjd jidrjestelmii hajujen “kuvaa-
miseksi”, 62 mutta kehityksen timinhetki-
sessd vaiheessa niihin kaikkiin liittyy edelld
esitettyjd vaikeuksia, eivitkd ne ole riitta-
vin selkeitd ja tdsmaillisii, jotta niiden
avulla voitaisiin kuvata visuaalisesti erot-
tamiskykyinen merkki, joka halutaan
monopolisoida tavaramerkin avulla.

45. Ei ole tarpeen sulkea tiettyja merkkeji
nimenomaisesti tavaramerkkilain-
sdddannon ulkopuolelle. Jotkin sulkevat
itse itsensd pois sen vuoksi, etti ne eivit
tdytd tavaramerkkioikeudessa asetettuja
vaatimuksia. 63

61 — Ei olisi ihme, jos henkild, joka haluaisi tutustua tavara-
merkkirekisteriin ja haistaisi ndytettd, toteaisi, ettei hinen
haistamansa aromi vastaa sen kuvausta, vaikka hin ei
toisaalta kykenisi sanomaan mitddn rekisterbidystd ke-
miallisesta kaavasta, koska se olisi hinelle tiyta hepreaa.

62 — Sensorinen arviointi, kaasukromato?rafia (GC) ja neste-
kromatografia (HPLC), jotka M.L. Llobregat on kuvannut
em. teoksensa sivuilla 102 ja 105.

63 — Mathély, M., "Le droit frangais des signes distinctifs”,
Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, Paris
1984, s. 42.
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46. Kaiken kaikkiaan todettakoon, ettid
vaikka hajut voivat olla erottamiskykyisia,
niitd ei voida “esittdd graafisesti”, kuten
ensimmdisen direktiivin 2 artiklassa edel-
lytetddn, mistd syystd kyseisen sddnnéksen

IV Ratkaisuehdotus

mukaisesti ne eivit voi olla tavaramerkkeja
eikd niitd kyseisen direktiivin 3 artiklan
1 kohdan a alakohdan nojalla niin ollen
voida rekisterdidd tavaramerkkeina.

47. Edelli esitetyn perusteella ehdotan, ettd yhteisdjen tuomioistuin vastaa
Bundespatentgerichtin esittimiin kysymyksiin seuraavasti:

1) Jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsdidannon lihentimisestd 21 pdivini jou-
lukuuta 1988 annetun ensimmdiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY
2 artiklassa edellytetiin, ettd jotta merkki voisi olla tavaramerkki, sen on
oltava erottamiskykyinen ja se on voitava esittdd graafisesti tiydellisell,
selkeilld ja tismailliselld tavalla siten, ettd suurin osa valmistajista ja kulut-

tajista kykenee sen ymmartimian.

2) Tilld hetkelldi hajuja ei voida esittdd graafisesti asianmukaisella tavalla,
eivitki ne edelld mainitun artiklan mukaisesti voi olla tavaramerkkeja.
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